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GIURISPRUDENZA ¢BREVETTI

Lefficacia “cross border”
in ambito comunitario
dei provvedimenti di descrizione

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Conclusioni dell’Avvcato generale Juliane Kokott 27 settembre 2007, causa
C-175/06 - - A.T. c. Tomasoni Fittings s.r.l. e Rwo Marine Equipment Ltd.

I

Brevetti - Provvedimenti di descrizione - Efficacia transfrontaliera - Ammissibilita
(D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 128 e 130; Regolamento CE n. 1206/2001, artt. 1 ¢ 4)

La nozione di assunzione di prove dalla quale dipende l'ambito d’applicazione del Regolamento (CE)
del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206 deve essere intesa in modo autonomo facendo riferimento al
significato letterale, alla genesi, alla ratio e allo scopo del Regolamento.

II

Brewetti - Provwedimenti di descrizione - Efficacia transfrontaliera - Ammissibilita
(D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 128 e 130; Regolamento CE n. 1206/2001, artt. 1 ¢4 )

Dal combinato disposto dell’art. 1, n. 1, e dell’art. 4, n. 1, lett. e) e f) del Regolamento (CE) del
Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206 deriva che l'oggetto della richiesta di assunzione di prove non ha
confini ristretti e puo riguardare anche atti o altri oggetti che possono essere presi in visione o esa-
minati da periti.

III

Brevetti - Provvedimenti di descrizione - Efficacia transfrontaliera - Ammissibilita
(D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 128 e 130; Regolamento CE n. 1206/2001, artt. 1 ¢4 )

Misure come la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 C.p.i., costituiscono assunzioni di prove, che
rientrano nell'ambito d’applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio
2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorita giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e che lautorita giudiziaria di uno Stato
membro deve eseguire su richiesta dell'autorita giudiziaria di un altro Stato membro, sempre che

non sussistano motivi di rigetto.

(Omissis)

III - Fatti e questioni pregiudiziali
13. 11 21 marzo 2005 il sig. T. ha presentato un’istanza di
descrizione presso il Tribunale civile di Genova, ai sensi
degli artt. 128 e 130 C.p.i., contro le ditte Tomasoni Fit-
tings s.r.l. (in prosieguo: la «Tomasoni»), con sede in
Genova, e RWO (Marine Equipment) Ltd. (in prosie-
guo: la «KRWO»), con sede in Essex, Regno Unito.

14. Il sig. T. ha sostenuto di essere I'inventore di un si-
stema di imbracatura e di aver fatto tutelare tale inven-
zione depositando una domanda di brevetto. La ditta
RWO, che opera in Italia attraverso I'impresa distribu-
trice Tomasoni, avrebbe messo in vendita un sistema di
imbracatura con caratteristiche tecniche identiche, per
il quale sarebbe stata presentata domanda di brevetto
successiva a quella relativa al prodotto del ricorrente.

15. I 5 maggio 2005 il Tribunale civile di Genova ha
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ordinato di procedere, inaudita altera parte, alla descri-
zione del prodotto sospettato di violare il diritto del ri-
corrente. In un primo momento la descrizione & stata
eseguita in Italia presso la ditta Tomasoni. Il 20 giugno
2005 il Tribunale di Genova, sulla base del Regolamen-
to n. 1206/2001, ha rivolto una rogatoria all'ufficio del
Senior Master [organo giurisdizionale britannico, che
coadiuva la Queen’s Bench Division; N.d.T.] of the
Queen’s Bench Division of the Supreme Court of En-
gland and Wales [giudice civile britannico, analogo ai
nostri tribunali; N.d. T.]. Cautorita giudiziaria interpella-
ta avrebbe dovuto effettuare una corrispondente descri-
zione del prodotto della RWO presso i locali della stessa
secondo la legge italiana.

16. La descrizione avrebbe dovuto riguardare anche ul-
teriori elementi di prova della condotta denunziata
quali, «a titolo esemplificativo ma non esaustivo», fat-
ture, bolle di consegna, ordini, lettere di offerta, mate-
riale pubblicitario, dati dell’archivio informatico e do-
cumenti doganali. Il Tribunale di Genova ha altresi au-
torizzato ['utilizzo di ogni mezzo tecnico, 'intervento di
un perito ed il prelievo di esemplari a titolo di campio-
ne. Le operazioni avrebbero dovuto limitarsi a quanto
necessario per l'indagine. Il ricorrente e i suoi rappre-
sentanti o i suoi tecnici sono stati esclusi dalla consulta-
zione dei documenti.

17. Con una nota informale il Senior Master ha comu-
nicato il suo rifiuto di eseguire la descrizione con la mo-
tivazione che l'indagine e il sequestro di oggetti e docu-
menti non sarebbero conformi alla prassi dei funzionari
del Senior Master e che I'operazione richiesta non po-
trebbe essere eseguita seguendo l'iter dell’assistenza giu-
diziaria.

18. Con ordinanza 14 marzo 2006 il Tribunale civile di
Genova ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:

«a) Se la richiesta di procedere alla descrizione, nei ter-
mini di cui agli artt. 128 e 130 del codice italiano della
proprieta industriale e intellettuale, secondo le moda-
lita dettate da questo giudice nel caso di specie, sia, ai
sensi e nei termini di cui al Regolamento [(CE) del
Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla coope-
razione fra le autorita giudiziarie degli Stati membri nel
settore dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale,| da comprendersi tra gli atti di “assunzio-
ne delle prove” per [i] quali I'autorita giudiziaria di uno
Stato membro puo, in base al Regolamento suddetto,
chiedere all’autorita giudiziaria competente di un altro
Stato membro di procedere all’assunzione della prova
stessa.

b) Se, in caso affermativo e in caso di richiesta di de-
scrizione incompleta o che non soddisfa le condizioni di
cui all’art. 4 del Regolamento, sussista per I'autorita giu-
diziaria richiesta I'obbligo:

—di trasmettere una dichiarazione di ricezione nei ter-
mini e nei modi di cui all’art. 7 Regolamento;

— di segnalare I'eventuale incompletezza della richiesta,
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onde consentire all’autorita giudiziaria richiedente di
completare e/o adeguare la propria richiesta».

19. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presen-
tato osservazioni scritte e orali il sig. T, i governi italia-
no, finlandese, svedese, sloveno, ellenico e spagnolo,
I'Irlanda, il governo del Regno Unito nonché la Com-
missione delle Comunita europee. (omissis).

1. Ambito d’applicazione
del Regolamento n. 1206/2001

38. Il Regolamento n. 1206/2001 si applica, in base al-
lart. 1, n. 1, lett. a), dello stesso, in materia civile o
commerciale allorché, conformemente alle disposizioni
della propria legislazione, I'autorita giudiziaria di uno
Stato membro chiede che I'autorita giudiziaria compe-
tente di un altro Stato membro proceda all’assunzione
delle prove. Dal n. 2 del predetto art. 1 risulta inoltre
che le prove di cui si chiede I'assunzione devono essere
destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari
pendenti o previsti. (Omissis).

a) Interpretazione della nozione di assunzione delle prove
40. La nozione di «assunzione delle prove» di cui all’art.
1, n. 1, lett. a), Regolamento n. 1206/2001 non viene
meglio definita dal legislatore comunitario.

41. Nella sua giurisprudenza relativa alla Convenzione
di Bruxelles, la Corte ha stabilito il principio in base al
quale le nozioni di tale convenzione devono essere in-
terpretate in modo autonomo. In relazione alla defini-
zione di «materia civile e commerciale» di cui all’art. 1
della Convenzione di Bruxelles - definizione fonda-
mentale per determinarne I'ambito d’applicazione - la
Corte, in particolare, ha statuito che dalla Convenzio-
ne devono derivare agli Stati contraenti ed agli interes-
sati diritti ed obblighi, per quanto possibile, uguali ed
uniformi. Pertanto, i termini di tale disposizione non
potrebbero essere interpretati come un semplice rinvio
al diritto interno dell'uno o dell’altro Stato interessato.
42. Analoghe considerazioni valgono anche per la no-
zione di assunzione delle prove, dalla cui interpretazio-
ne dipende 'ambito d’applicazione del Regolamento n.
1206/2001. 11 suo significato e la sua portata devono es-
sere determinati, pertanto, in modo autonomo facendo
riferimento al significato letterale, alla genesi, alla ratio
e allo scopo del Regolamento.

43. Come risulta dal suo secondo “considerando”, il Re-
golamento n. 1206/2001 & volto a favorire il corretto
funzionamento del mercato interno, in quanto con esso
la cooperazione tra le autorita giudiziarie nel settore
dell’assunzione delle prove viene migliorata e, in parti-
colare, semplificata e accelerata. Il raggiungimento di
tale obiettivo viene agevolato se il meccanismo sempli-
ficato di assistenza giudiziaria istituito dal Regolamento
n. 1206/2001 viene applicato al maggior numero possi-
bile di misure giudiziali di acquisizione di informazioni.
La nozione di assunzione di prove, pertanto, non do-
vrebbe essere interpretata restrittivamente.



44. Dal combinato disposto dell’art. 1, n. 1, e dell’art. 4,
n. 1, lett. e) e f), del Regolamento n. 1206/2001 deriva
quindi, prima di tutto, che l'oggetto della richiesta di
assunzione di prove non ha confini ristretti. Soprattutto
oggetto della rogatoria non pud essere soltanto I'assun-
zione di testimonianze. Piuttosto, dall’art. 4, n. 1, lett.
f), risulta che I'assunzione delle prove puo riguardare
anche atti o altri oggetti che possono essere presi in vi-
sione o esaminati da periti. La possibilita di disporre pe-
rizie & confermata inoltre dall’art. 18, n. 2, primo tratti-
no, che disciplina il rimborso dei compensi versati per
I'intervento di periti.

45. Gli oggetti menzionati dal Tribunale civile di Ge-
nova nell’ordinanza istruttoria - esemplari del sistema
di imbracatura, nonché fatture di acquisto e di vendi-
ta, bolle di consegna, ordini, lettere commerciali di
offerta, materiale pubblicitario, dati conservati nel-
l'archivio informatico e documenti doganali ad essi
relativi - costituiscono documenti e oggetti visionabi-
li, che un’autorita giudiziaria pud prendere in visione
personalmente o far esaminare da un perito. Ne con-
segue che gli oggetti menzionati nell’ordinanza istrut-
toria in via di principio possono costituire oggetto di
un’assunzione di prova ai sensi del Regolamento n.

1206/2001.

b) Sull assunzione preventiva di mezz di prova
in caso di violazione di diritti di proprieta intellettuale

46. Lordinanza di rinvio trae origine da una rogatoria
formulata nell’ambito di una speciale assunzione pre-
ventiva di mezzi di prova, relativa alla violazione di un
diritto di proprieta intellettuale. Per un siffatto procedi-
mento sono previste, sia a livello internazionale che a
livello comunitario, norme speciali che prendono in
considerazione le particolari esigenze di tutela giuridica
in situazioni di tal tipo. Di tali norme occorre tener
conto per interpretare, qui di seguito, il Regolamento n.
1206/2001.

47. Un’assunzione di prove presuppone di regola che
'oggetto e i mezzi di prova siano indicati dalla parte su
cui grava l'onere probatorio. Tuttavia, il titolare di un
diritto di proprieta intellettuale, che viene a conoscen-
za di una violazione del suo diritto, spesso si imbatte
nella difficoltd di non poter indicare con precisione i
relativi elementi di prova e di non aver nemmeno ac-
cesso ai medesimi, in quanto essi si trovano nella dispo-
nibilita dell’autore della violazione o di un terzo. Inoltre
in siffatte ipotesi il pit delle volte occorre agire con ur-
genza, per limitare il danno causato dalla violazione del
diritto e per raccogliere le prove prima di un loro dete-
rioramento.

48. Per garantire un’effettiva tutela della proprieta in-
tellettuale, pertanto, I'art. 50 dell’Accordo TRIPs pre-
vede la facolta delle autorita giudiziarie di ordinare mi-
sure provvisorie immediate ed efficaci sia per impedire
la messa in vendita delle merci illecite, sia per preserva-
re elementi di prova relativi alla presunta violazione.
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49. Lart. 7 Direttiva n. 2004/48 si rifa a questa dispo-
sizione dell’accordo TRIPs. In base al citato art. 7 le
autorita giudiziarie devono poter disporre «celeri ed
efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove
pertinenti per quanto concerne l’asserita violazio-
ne». Siffatte misure possono «includere la descrizio-
ne dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il
sequestro delle merci controverse e, all’'occorrenza,
dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produ-
zione efo distribuzione di tali merci e dei relativi do-
cumenti».

50. In Italia queste previsioni della Direttiva hanno
trovato attuazione nel diritto interno mediante gli
artt. 128 ss. C.p.i. Altri Stati membri conoscono
strumenti analoghi. Nel Regno Unito la Section 7
del Civil Procedure Act 1997 [legge britannica del
1997, in materia di procedura civile], in combinato
disposto con la Rule 25.1, n. 1, lett. h), consente I'a-
dozione di un search order. Tali disposizioni codifica-
no listituto giurisprudenziale noto come Anton Piller
Order.

51. In sede di interpretazione del Regolamento n.
1206/2001 dovrebbe tenersi conto delle disposizioni e
degli obiettivi della Direttiva n. 2004/48, quantunque
quest’ultima - come risulta dal suo undicesimo “consi-
derando” - di per sé non si propone di armonizzare le
norme in materia di cooperazione giudiziaria. Il citato
“considerando”, infatti, prosegue affermando che «alcu-
ni strumenti comunitari disciplinano queste materie in
generale e, in linea di principio, si applicano anche alla
proprieta intellettuale».

52. Tale motivazione induce ad approfondire 'analisi
del sistema dell’assistenza giudiziaria, quale istituito dal
Regolamento n. 1206/2001, nei procedimenti previsti
dalla Direttiva n. 2004/48 per I'assunzione preventiva
di mezzi di prova al fine di garantire un’effettiva tutela
dei diritti di proprieta intellettuale anche in casi di con-
troversie transfrontaliere.

c) Obiezioni sollevate contro I'applicazione
del Regolamento n. 1206/2001

53. Mentre la maggior parte dei soggetti che hanno
presentato osservazioni alla Corte si pronuncia a favore
dell’applicazione del Regolamento n. 1206/2001 in un
caso come il presente, il governo ellenico, I'lrlanda ed il
governo del Regno Unito si oppongono alla sua appli-
cazione basandosi, fondamentalmente, sui seguenti ar-
gomenti:
— la descrizione implicherebbe misure di perquisizione e
sequestro (orders for search and seizure), non comprese
nel Regolamentoy
— il Regolamento, al pari della Convenzione dell’Aja,
non si estenderebbe alle misure cautelari ed esecutive
(prowisional and protective measures);
— le richieste misure di assunzione di prove dovevano
essere domandate ad un’autorita giudiziaria britannica
sul fondamento del Regolamento n. 44/2001.
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i) Sulla possibile applicazione del Regolamento
n. 1206/2001 alle misure di perquisizione
e sequestro
54. Secondo il governo del Regno Unito la descrizione
comprenderebbe misure di perquisizione e sequestro
non rientranti nell’ambito d’applicazione del Regola-
mento n. 1206/2001. Lassunzione di prove dovrebbe
essere tenuta distinta dalle indagini preliminari alla ve-
ra e propria istruzione probatoria. Inoltre il Regolamen-
to non conterrebbe alcuna previsione diretta a tutelare
i diritti degli interessati in casi di perquisizione e seque-
stro.
55. Un’assunzione di prove consiste nella percezione
sensoriale e nella valutazione di un elemento di prova.
Le deposizioni testimoniali vengono ascoltate, i docu-
menti vengono letti, gli altri oggetti vengono ispeziona-
ti. Uassistenza giudiziaria si estende a tutte queste opera-
zioni, come risulta dall’art. 4, n. 1, lett. e) e f), Regola-
mento n. 1206/2001.
56. Per poter procedere all’assunzione delle prove si
presuppone che l'autorita giudiziaria o una persona dal-
la medesima delegata, ad esempio un perito, e possibil-
mente anche il rappresentante processuale di una parte,
possa accedere agli elementi di prova. Colui che & in
possesso dell’elemento di prova viene obbligato, dal
provvedimento che ordina la descrizione o da un search
order, a permettere tale accesso. Siffatti provvedimenti
sono collegati, pertanto, in modo inscindibile con I'as-
sunzione delle prove. Cio vale anche quando l'autorita
giudiziaria non prende personalmente visione del mate-
riale probatorio in loco, ma da incarico a un’altra perso-
na di documentare gli oggetti o di prelevare un campio-
ne, e la documentazione (fotocopie, foto, dati memoriz-
zati su appositi supporti, o altro) o il campione viene di-
rettamente esibito all’autorita giudiziaria solo in un mo-
mento successivo.
57. Nei casi di assunzione preventiva di mezzi di prova,
inoltre, viene garantita anche la tutela dei diritti degli
interessati. Nell'ambito dell’assistenza giudiziaria i corri-
spondenti provvedimenti istruttori di regola vengono
eseguiti in conformita alle leggi dello Stato membro
dell’autorita giudiziaria interpellata (art. 10, n. 2, Rego-
lamento n. 1206/2001). In tal modo viene garantito il
rispetto dei parametri processuali vigenti nel luogo di
assunzione delle prove. Tali parametri tutelano i diritti
della controparte e anche i diritti dei terzi nella cui di-
sponibilita si trovano gli elementi di prova.
58. Quando I'assunzione delle prove viene eccezional-
mente effettuata secondo una procedura particolare
prevista dalla legge dello Stato membro dell’autorita
giudiziaria richiedente (art. 10, n. 3, Regolamento n.
1206/2001), la controparte o i terzi, che si trovano nel
luogo di assunzione delle prove, si vedono posti di fron-
te ad una legislazione processuale straniera.
59. Tuttavia, le misure di assunzione preventiva di mez-
zi di prova relative alla violazione di diritti di proprieta
intellettuale sono state armonizzate con la Direttiva n.
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2004/48. In quest’ambito le legislazioni processuali de-
gli Stati membri - una volta correttamente attuata la
Direttiva - possono ancora divergere tra loro solo entro
i margini di discrezionalitd attuativa concessi dalla Di-
rettiva stessa. Peraltro, le legislazioni degli Stati membri
devono conformarsi a principi di validita generale, qua-
li il principio del processo equo, dell'inviolabilita del
domicilio e della proprieta, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uvomo e delle
liberta fondamentali (CEDU).

60. Se, cid nonostante, I'assunzione delle prove secon-
do la legislazione processuale straniera dovesse risultare
incompatibile con le leggi nazionali o rivelarsi impossi-
bile a causa di notevoli difficolta d’ordine pratico, per-
mane, quale estremo rimedio, la possibilita di rifiutare
la richiesta (art. 10, n. 3, seconda frase, Regolamento n.
1206/2001). Prima di giungere a cio, tuttavia, I'autorita
giudiziaria interpellata deve optare per un rimedio me-
no drastico, provando ad eseguire la misura richiestale
con una procedura modificata che assicuri il rispetto
delle garanzie previste dal diritto interno.

61. Occorre rilevare, infine, che le considerazioni finora
svolte si riferiscono all'ipotesi in cui colui che ha la di-
sponibilita dell’elemento di prova partecipi spontanea-
mente all’assunzione delle prove. Solo quando l'interes-
sato nega I'accesso agli elementi di prova si deve even-
tualmente ricorrere a mezzi coercitivi per effettuare I'as-
sunzione delle prove. Queste piti incisive aggressioni ai
diritti dell'interessato sono attuate, ai sensi dell’art. 13
Regolamento n. 1206/2001, solo in conformita alla lex
fori dell’autorita giudiziaria interpellata.

62. Con riferimento al presente caso, cid significa che
lautorita giudiziaria britannica doveva eseguire la de-
scrizione, in conformita alla richiesta fattale, in via di
principio seguendo la procedura particolare prevista da-
gli artt. 128 e 130 C.p.i., a meno che non sussistessero
motivi di rigetto. Uassunzione di tale prova consiste
principalmente nella documentazione del sistema di
imbracatura e dei relativi documenti e dati. Essa pud
anche comprendere, ove occorra, il prelievo di docu-
menti e di oggetti da visionare, allo scopo di sottoporre
tali oggetti ad un perito o alla diretta valutazione del-
lautorita giudiziaria interpellata o di quella richiedente.
Nell’esecuzione di tali operazioni deve essere rispettato
il principio di proporzionalita.

63. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva n. 2004/48
deve essere salvaguardata la tutela delle informazioni ri-
servate. Quest’obbligo vale tanto per 'autorita giudizia-
ria interpellata quanto per quella richiedente. Il Tribu-
nale civile di Genova, pertanto, pur avendo consentito
al ricorrente e ai suoi procuratori di assistere alla descri-
zione, li ha esclusi dalla consultazione dei documenti
prelevati e ha richiesto la trasmissione dei documenti
in busta sigillata. Potrebbe ipotizzarsi, ad esempio, che il
Tribunale di Genova introduca nel procedimento i do-
cumenti commerciali di particolare delicatezza solo
qualora si convinca, sulla base della documentazione,



che vi & stata una violazione del brevetto. Solo in tal
caso risulta necessario conoscere le cifre esatte delle
vendite per calcolare 'entita del danno.

64. Se la RWO non fornisce spontaneamente gli og-
getti, 'art. 13 Regolamento n. 1206/2001 consente
I'applicazione di mezzi coercitivi. Ove ciod sia possibi-
le nel diritto britannico e risulti necessario per effet-
tuare I'assunzione della prova, potrebbe essere seque-
strato, ad esempio, un esemplare del sistema di imbra-
catura.

65. Pertanto non & corretta, in questi termini generali,
la tesi secondo cui le misure richieste dal Tribunale ci-
vile di Genova non rientrerebbero, in quanto misure di
perquisizione e sequestro, nell’'ambito d’applicazione del

Regolamento n. 1206/2001.

ii) Divieto della pre-trial discovery
66. Le riserve del governo del Regno Unito in ordine
all’estensione dell’assistenza giudiziaria a misure di as-
sunzione preventiva di mezzi di prova nella fase pre-
processuale si ricollegano, evidentemente, anche al
trattamento, sempre controverso nell’ambito della
Conferenza dell’Aja, della cosiddetta pre-trial discovery.
67. A tale proposito occorre prima di tutto osservare
che ai sensi dell’art. 1, n. 2, del Regolamento n.
1206/2001 non sono ammesse le rogatorie intese a otte-
nere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in
procedimenti giudiziari pendenti o previsti. E dubbio che la
rogatoria soddisfi in tutto e per tutto tali requisiti, dal
momento che con essa ¢ stata ordinata la descrizione di
ulteriori elementi di prova riguardanti 'asserita viola-
zione, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo -
fatture, bolle di consegna, ordini, lettere di offerta, ma-
teriale pubblicitario, dati dell’archivio informatico e do-
cumenti doganali.
68. A differenza della Convenzione dell’Aja (art. 23
della medesima), il Regolamento n. 1206/2001 non
contiene alcuna clausola esplicita di riserva in relazione
alla pre-trial discovery. Tuttavia il Consiglio, all’atto del-
I'adozione del Regolamento n. 1206/2001, ha formula-
to la seguente dichiarazione n. 54/01: «La “pre-trial di-
scovery” comprese le indagini esplorative (c.d. “fishing
expeditions”) sono escluse dall’'ambito d’applicazione
del presente Regolamento» [traduzione libera].
69. Secondo una costante giurisprudenza, una dichiara-
zione inserita in un verbale del Consiglio pud essere
presa in considerazione per l'interpretazione di un atto
normativo qualora il suo contenuto trovi riscontro an-
che nel testo di tale atto e sia utile per precisare una no-
zione generale. Nel presente contesto la dichiarazione
inserita nel verbale chiarisce I'elemento «utilizzo delle
prove in procedimenti pendenti o previsti», costitutivo della
fattispecie di cui all’art. 1, n. 2, Regolamento n.
1206/2001.
70. Lesclusione della pre-trial discovery, menzionata nel-
la dichiarazione, non pud essere intesa nel senso che ¢
esclusa qualsivoglia procedura di accertamento dei fatti
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che preceda I'instaurazione del giudizio di merito. A ta-
le interpretazione osta la lettera dell’art. 1, n. 2. Piutto-
sto la dichiarazione in esame chiarisce che gli elementi
di prova devono essere determinati per lo meno con un
grado di precisione tale che risulti chiaro il loro legame
con il procedimento pendente o previsto, nonché nel
senso che l'assistenza giudiziaria puo riguardare soltanto
gli elementi di prova veri e propri, € non gia circostanze
che si ricolleghino solo indirettamente al procedimento
giudiziario.

71. Per evitare, in caso di provvedimenti istruttori con i
quali si ordina la produzione di determinati documenti,
un’indagine sulla controparte mediante una fishing expe-
dition (tentativo irrituale di acquisire prove) occorre
procedere alla seguente distinzione.

72. Un provvedimento istruttorio & inammissibile
quando i documenti di cui si chiede la produzione sia-
no rivolti solo a far emergere materiale probatorio uti-
lizzabile, ma di per sé non soddisfino scopi probatori
inerenti al processo (cosiddetto «train of enquiry» - ri-
cerca illecita di materiali probatori rilevanti). In tali
casi le prove vengono utilizzate solo in via indiretta.
Pertanto, non risulta integrato I'elemento «utilizzo in
un procedimento giudiziario», costitutivo della fatti-
specie.

73. E invece ammissibile un provvedimento istruttorio
con cui si ordina la produzione di documenti che ven-
gano trovati soltanto in sede di esecuzione dell’ordine
stesso, purché tali documenti siano indicati o descritti
con sufficiente precisione e presentino un legame diret-
to con l'oggetto della lite. Solo cosi puo evitarsi che ab-
bia luogo un’indagine a carico della controparte che va-
da al di la dell'oggetto della lite.

74. Nel procedimento principale il provvedimento
istruttorio dell’autorita giudiziaria italiana, con il quale
si chiede la descrizione di fatture di acquisto e di vendi-
ta, bolle di consegna, ordini, lettere commerciali di of-
ferta, materiale pubblicitario, dati conservati nell’archi-
vio informatico e documenti doganali, serve a rintrac-
ciare questi elementi di prova. Con I'aiuto dei docu-
menti il ricorrente intende provare la violazione del
brevetto in quanto tale e la sua portata e in tal modo
stimare I'entita di eventuali pretese risarcitorie. Essendo
tali elementi di prova destinati ad essere utilizzati nel
procedimento pendente o in un procedimento previsto,
la richiesta dell’autorita giudiziaria italiana risulta am-
missibile.

75. Invece, il passo del predetto provvedimento istrut-
torio non & ammissibile quando l'autorita giudiziaria
italiana chiede la descrizione di documenti ulteriori,
non menzionati («in via esemplificativa ma non esclu-
siva» ). Qui manca una precisa indicazione delle ulterio-
ri tipologie di documenti.

i) Distingione fra assunzione delle prove
e misure cautelari ed esecutive
76. 11 governo ellenico, I'Irlanda ed il governo del Re-
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gno Unito, a differenza degli altri soggetti che hanno
presentato osservazioni alla Corte, sono dell’avviso che
la descrizione, comprensiva del sequestro di documenti
e campioni, costituisca una misura cautelare o esecutiva
e non un’assunzione delle prove ai sensi del Regola-
mento n. 1206/2001. Questa tesi poggia su due premes-
se: la prima & che le misure cautelari ed esecutive non
rientrino nell’ambito d’applicazione del Regolamento;
la seconda ¢ che le misure di assunzione preventiva di
mezzi di prova qui in discussione siano misure cautelari
ed esecutive di tal fatta. Posso condividere la prima pre-
messa, ma non la seconda.

— Le misure cautelari ed esecutive non rientrano
nell' ambito d’ applicazione del Regolamento
n. 1206/2001
77. Prima dell’emanazione del Regolamento n.
1206/2001 il fondamento primario dell’assistenza giudi-
ziaria in materia di assunzione delle prove era costituito
sostanzialmente dalla Convenzione dell’Aja, quanto
meno tra gli Stati aderenti alla medesima, tra cui figura-
vano, tuttavia, solo undici Stati membri. Il Regolamen-
to ¢ rivolto a fornire un fondamento comune all’assi-
stenza giudiziaria all'interno di tutta la Comunita (ad
esclusione della Danimarca) e a semplificare ulterior-
mente tale assistenza.
78. Liniziativa della Repubblica federale di Germania
in vista dell’adozione del Regolamento del Consiglio
relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle prove in ma-
teria civile e commerciale si rifaceva, per la determi-
nazione dell’ambito d’applicazione, alla corrisponden-
te formulazione di cui all’art. 1 della Convenzione
dell’Aja. In base a tale previsione il Regolamento
avrebbe dovuto trovare applicazione alle richieste
concernenti un atto di istruttoria o un altro atto giudi-
ziario, ad eccezione della notifica di atti giudiziari o
extragiudiziari o di misure cautelative o esecutive. Infat-
ti, come sottolineato nel settimo e nell’ottavo “consi-
derando” dell’iniziativa tedesca, tali misure risultano,
infatti, gia disciplinate, da un lato, dal Regolamento
(CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in mate-
ria civile o commerciale e, dall’altro, dalla Convenzio-
ne di Bruxelles.
79. Discostandosi dall’iniziativa, il Regolamento n.
1206/2001 rinuncia a comprendere nel proprio ambito
d’applicazione gli «altri atti giudiziari» e menziona sol-
tanto I'assunzione delle prove. Pertanto, le misure cau-
telari o esecutive non hanno nemmeno bisogno di esse-
re espressamente escluse dall’ambito di applicazione del
Regolamento, in quanto potrebbero essere considerate
solo come altri atti giudiziari, ma non gia come assun-
zione di prove. E quindi corretta I'opinione secondo cui
le misure cautelari o esecutive non rientrano nell’ambi-
to d’applicazione del Regolamento.
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— Se un’assunzione preventiva di mezzi di prova
costituisca una misura cautelare od esecutiva

80. Le precedenti valutazioni non implicano, tuttavia,
che sia corretta anche la seconda premessa, cio¢ che
una misura di assunzione preventiva di mezzi di prova,
quale la descrizione richiesta nel procedimento princi-
pale, costituisca una misura cautelare o esecutiva alla
quale non si applichi né la Convenzione dell’Aja né il
Regolamento n. 1206/2001 che su tale convenzione si
basa. La correlazione genetica tra il Regolamento n.
1206/2001 e la Convenzione dell’Aja non & quindi in
grado di fornire alcun ulteriore contributo ai fini della
distinzione tra I'assunzione di prove e le misure cautela-
ri ed esecutive.
81. A seconda dello scopo perseguito si devono distin-
guere due tipi di misure provvisorie: i provvedimenti di-
retti a garantire la sentenza stessa, da una parte, e le mi-
sure di acquisizione e garanzia delle prove, dall’altra. Ta-
le distinzione pud essere illustrata sull’esempio della
presente lite pendente dinanzi al Tribunale civile di
Genova.
82. In caso di vittoria del ricorrente la sentenza imporra
al convenuto di porre fine allillecito, ed eventualmen-
te lo obblighera a risarcire il danno. Un’efficace misura
per tutelare tale diritto alla cessazione di un atto di con-
correnza sleale & costituita dal sequestro della merce
controversa o dei dispositivi destinati alla sua produzio-
ne.
83. Tuttavia, il presente procedimento non concerne
una misura di tal tipo, diretta a garantire la successiva
esecuzione della sentenza, come potrebbe essere, ad
esempio, il sequestro di tutti gli esemplari esistenti del
sistema di imbracatura per impedirne la distribuzione.
Una misura del genere avrebbe dovuto avere a fonda-
mento l'art. 129 C.p.i. Il giudice a quo, invece, ha chie-
sto all’autorita giudiziaria britannica di procedere ad
un’assunzione preventiva di mezzi di prova ai sensi del-
l'art. 128 Cp.i.
84. Lart. 7 della Direttiva 2004/48 confonde infelice-
mente questi due tipi di misure provvisorie. All'inizio,
infatti, tale disposizione parla di misure di protezione
delle prove, ma poi tra queste misure menziona, tra I'al-
tro, il sequestro delle merci controverse e, all’occorren-
za, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produ-
zione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi docu-
menti. Come prima illustrato, queste in realtd non sono
misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, bensi
misure provvisorie finalizzate alla tutela della domanda
principale.
85. All'interno della Direttiva n. 2004/48 una chiara
separazione delle misure pud anche risultare superflua.
Essa &, invece, fondamentale per determinare 'ambito
d’applicazione del Regolamento n. 1206/2001. Difatti il
Regolamento non ¢ assolutamente applicabile alle mi-
sure volte a garantire la domanda principale, mentre lo
& senz’altro alle misure di assunzione preventiva di mez-
zi di prova.



86. Questa interpretazione della nozione di misure cau-
telari ed esecutive & confermata anche da una conside-
razione sistematica della sua funzione all'interno del re-
gime istituito dalla Convenzione dell’Aja. Lesclusione
di tali misure serve a delimitare i rispettivi ambiti d’ap-
plicazione della Convenzione dell’Aja e della Conven-
zione di Bruxelles. Tale finalita emerge espressamente
nell’iniziativa tedesca per il Regolamento.

87. Deve convenirsi con il governo del Regno Unito
che anche la nozione di assunzione delle prove di cui al
Regolamento n. 1206/2001 non dovrebbe includere le
misure cautelari ed esecutive, che rientrano nell’ambito
d’applicazione del Regolamento n. 44/2001, dal mo-
mento che anche qui sussiste la medesima esigenza di
delimitazione degli ambiti di applicazione.

88. Llrlanda ed il governo del Regno Unito, tuttavia,
sono anche del parere che le misure di assunzione pre-
ventiva di mezzi di prova qui in esame potessero essere
richieste direttamente ad un’autorita giudiziaria britan-
nica sul fondamento dell’art. 31 del Regolamento n.
44/2001, con conseguente esclusione di qualsiasi rile-
vanza del Regolamento n. 1206/2001.

89. Lart. 31 del Regolamento n. 44/2001 prevede, ana-
logamente all’art. 24 della Convenzione di Bruxelles,
che «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal-
la legge di uno Stato membro possono essere richiesti al
giudice di detto Stato anche se, in forza del presente
Regolamento, la competenza a conoscere nel merito &
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

90. Nella sentenza St. Paul Dairy Industries la Corte ha
statuito che I'art. 24 della Convenzione di Bruxelles
non si applica a misure autonome di assunzione preven-
tiva di mezzi di prova, richieste in una fase antecedente
all'instaurazione del giudizio di merito.

91. Per motivare tale statuizione la Corte ha rilevato,
tra 'altro, che per provvedimenti provvisori ai sensi
dell’art. 24 della Convenzione di Bruxelles devono in-
tendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto
della detta Convenzione, alla conservazione di una si-
tuazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei
quali spettera poi al giudice del merito accertare I'esi-
stenza. Tale disposizione, quindi, vale per misure volte a
preservare la pretesa di fatto e di diritto, e non gia all’ef-
fettuazione di misure processuali, quali sono gli atti di
istruzione probatoria.

92. La Corte ha segnalato, altresi, il pericolo di un’elu-
sione delle norme stabilite nel Regolamento n.
1206/2001 per lassistenza giudiziaria in materia di as-
sunzione delle prove nell'ipotesi in cui fosse possibile,
sul fondamento dell’art. 24 della Convenzione di
Bruxelles, chiedere direttamente misure di tale natura
ad un giudice diverso dal giudice del merito. La Corte
in tal modo ha fatto implicitamente capire che misure
autonome di assunzione preventiva di mezzi di prova
devono essere qualificate come assunzione di prove ai
sensi del Regolamento n. 1206/2001.

93. Pertanto, l'iter indicato dall'Irlanda e dal Regno
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Unito come prioritario - vale a dire, far acquisire pre-
ventivamente le prove direttamente dal giudice del
luogo dove si trovano gli elementi di prova, fondandosi
sull'art. 31 del Regolamento n. 44/2001 - in base alla
giurisprudenza della Corte risulta precluso. Conseguen-
temente non sorge nemmeno un problema di delimita-
zione se le misure di assunzione preventiva di mezzi di
prova vengono considerate come un’ipotesi cui si appli-
ca il Regolamento n. 1206/2001. Piuttosto, proprio I'e-
sclusione di siffatte misure dall’ambito d’applicazione
del Regolamento n. 44/2001 impone che sia consentito
percorrere liter dell’assistenza giudiziaria di cui al Rego-
lamento n. 1206/2001, affinché sia in qualche modo
possibile ottenere I'assunzione preventiva di mezzi di
prova in un altro Stato membro fondandosi sul diritto
comunitario. (Omissis).

V - Conclusioni

113. Alla luce delle considerazioni che precedono, pro-
pongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiu-
diziale proposta dal Tribunale civile di Genova come
segue:

Misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, qua-
le la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 del codice
italiano della proprieta industriale, costituiscono assun-
zioni di prove, che rientrano nell’ambito di applicazio-
ne di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) del Consiglio
28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra
le autorita giudiziarie degli Stati membri nel settore del-
I’assunzione delle prove in materia civile o commercia-
le, e che l'autorita giudiziaria di uno Stato membro de-
ve eseguire su richiesta dell’autorita giudiziaria di un al-
tro Stato membro, sempre che non sussistano motivi di
rigetto.
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IL COMMENTO
di Cristiano Bacchini

Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono le uni-
che prese di posizione concernenti l'applicabilita
del Regolamento CE n. 1206/2001 agli strumenti
di istruzione preventiva posti a tutela delle privati-
ve industriali. Infatti la causa di interpretazione
pregiudiziale non ha avuto seguito e conseguente-
mente la Corte di Giustizia non ha avuto l'occasio-
ne di esprimere la sua interpretazione pregiudizia-
le che - com’é noto - é vincolante.

Osservazioni generali in merito all'ambito
di applicazione del Regolamento n. 1206/2001

Le Conclusioni rassegnate dall’Avvocato Genera-
le, nel caso in esame, presentano non pochi elementi di
interesse.

In primo luogo, viene definito 'ambito di applica-
zione del Regolamento CE n. 1206/2001, partendo dal
presupposto che il significato da attribuire alla nozione
di assunzione di prove, di cui all’art. 1 della normativa
in parola, deve essere determinato in modo autonomo,
facendo riferimento al significato letterale, alla genesi,
alla ratio ed allo scopo del Regolamento.

Lapproccio in questione appare essere conforme
con la giurisprudenza comunitaria (1). Sul punto, infat-
ti, la Corte di Giustizia CE, causa C-283/91, ebbe a sta-
bilire come: «Ogni disposizione di diritto comunitario
va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla
luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto,
delle sue finalita, nonché del suo stadio di evoluzione al
momento in cui va data applicazione alla disposizione
di cui trattasi» (2).

Detto cid, & utile rilevare come ai sensi dell’'undi-
cesimo considerando del Regolamento CE n.
1206/2001 «la facolta di rifiutare I'esecuzione di una ri-
chiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove do-
vrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezio-
nali».

Tale essendo il presupposto, alla luce dei criteri er-
meneutici definiti dalla Corte, I'oggetto della rogatoria
di cui al Regolamento in esame non pud essere limitato
alle sole assunzioni di testimonianze.

Cid lo si desume, in ogni caso, anche dall’art. 4, n.
1 lett. f) che espressamente prevede come I'assunzione
possa riguardare “atti o altri oggetti da ispezionare”. In tale
contesto, I'eventuale ausilio di tecnici all'uopo nominati
per l'espletamento della prova, ¢ indirettamente confer-
mato dal disposto di cui all’art. 18 n. 2 che disciplina il
rimborso dei compensi versati per I'intervento di periti.

Inoltre, il disposto di cui all’art. 1 n. 2, secondo cui
la prova richiesta deve essere destinata ad essere utiliz-
zata in procedimenti giudiziari “pendenti o previsti”, sem-
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bra ammettere 'applicabilita del Regolamento de quo
allorquando si verta in materia di procedimenti di istru-
zione preventiva (3).

Quanto alla riferibilita del Regolamento n. 1206 ai
provvedimenti di descrizione propri della materia bre-
vettuale, condivisibile appare I'analisi esegetica operata
dall’avvocato generale, al fine di determinare la compa-
tibilita della disposizione comunitaria con lo strumento
processuale previsto dal diritto industriale nazionale, in
forza della Direttiva CE n. 48/2004 sul rispetto dei dirit-
ti di proprieta intellettuale (4).

E infatti, sebbene l'undicesimo considerando della
Direttiva in parola affermi come detto strumento nor-
mativo non si proponga di stabilire norme armonizzate
in materia di cooperazione giudiziaria, lo stesso al con-
tempo sembra confermare come vi siano, comunque, al-
cuni strumenti comunitari finalizzati a disciplinare que-
sta materie in generale che, in linea di principio, trova-
no applicazione anche alla proprieta intellettuale (5).

Ebbene, posto che l'art. 7 della Direttiva de qua
contempla le misure di protezione delle prove attuate,
inter alia, mediante gli artt. 128 ss. C.p.i., il Regolamen-
to n. 1206/2001 sembra poter trovare applicazione allo
strumento della descrizione brevettuale.

In tale contesto va tuttavia affermato che le dispo-
sizioni comunitarie in materia di assunzioni di prove
previste dal Regolamento n. 1206/2001 non possono
trovare applicazione agli altri provvedimenti aventi na-
tura ablativa previsti dallo stesso art. 7 della Direttiva
CE n. 48/2004, quali il sequestro delle merci controver-
se e dei materiali e degli strumenti utilizzati nella pro-
duzione efo distribuzione di tali merci e dei relativi do-
cumenti, posto che questi non possono essere qualifica-
ti alla stregua di misure di assunzione preventiva di
mezzi di prova, bensi quali misure provvisorie finalizzate
alla tutela della domanda principale.

Con riguardo, poi, ad eventuali conflitti con altre

disposizioni comunitarie quali I'art. 31 del Regolamen-
to CE n. 44/2001 (conforme al testo dellart. 24 della

Note:

(1) Per una piti esaustiva disamina sull’argomento si veda Carbone, Fri-
go, Fumagalli, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Milano,

2004, 164 ss.
(2) Cfr. Corte di Giustizia CE 2 ottobre 1982, causa C-283/81, Srl Cilfit

e Lanificio di Gavardo s.p.a. c. Ministero della Sanita, punto 20.

(3) Carbone, Frigo, Fumagalli, op. cit., 168. Quanto alla qualificazione
dei provvedimenti di descrizione alla stregua di provvedimenti di istru-
zione preventiva successivamente al D.Lgs. n. 30/2005 si richiama Ghi-

dini, De Benedetti, Codice della Proprieta Industriale, Milano, 2006, 327
(4) Cfr. Conclusioni dell’ Avvocato Generale in Commento punto 49 ss.

(5) Appare chiara la riferibilita dell'undicesimo considerando della Di-
rettiva n. 48/2004 al Regolamento CE n. 1206/2001.



Convenzione di Bruxelles), che disciplina i provvedi-
menti provvisori e cautelari, vi & da rilevare che la Cor-
te di Giustizia con decisione del 28 aprile 2005, causa
C-104/03 (6) ha ribadito come tale strumento non pos-
sa trovare applicazione con riguardo a misure aventi na-
tura istruttoria, in relazione alle quali appunto & stato

destinato il Regolamento n. 1206/2001.

L'efficacia cross border
dei provvedimenti di descrizione
tra brevetti italiani e brevetti europei

Posta - alla luce delle conclusioni dell’Avvocato
Generale - 'applicabilita del Regolamento CE n.
1206/2001 ai provvedimenti di descrizione di cui all’art.
128 C.p.i., alcuni spunti di riflessione debbono essere
evidenziati in relazione all’estensione territoriale della
privativa a fondamento della quale il provvedimento
viene richiesto.

Come & noto, il Regolamento in parola, essendo
destinato a regolare la cooperazione comunitaria nel
settore dell’assunzione delle prove, non pone alcun vin-
colo quanto alla validita, nell'ambito dello Stato mem-
bro richiesto, del titolo a fondamento del quale il prov-
vedimento di istruzione viene domandato.

Ne deriva che un provvedimento siffatto puo esse-
re domandato anche allorquando si verta in materia di
soli brevetti italiani - ovvero di brevetti europei non
estesi allo Stato membro richiesto - con il limite con-
templato dall’art. 1 n. 2 del Regolamento, ossia che la
rogatoria deve essere destinata ad essere utilizzata in
“procedimenti pendenti o previsti”.

Trattasi di un vero e proprio elemento costitutivo
della fattispecie normativa.

Cio significa che un provvedimento d’istruzione
preventiva cross border diviene inammissibile quando i
documenti di cui si chiede la produzione non soddisfino
scopi probatori inerenti il processo.

E quindi indubbio che al fine di valutare I'ammis-
sibilitd della rogatoria, particolare rilievo dovra essere
conferito alla necessaria corrispondenza tra le istanze
avanzate con il ricorso per descrizione e la chiara indi-
cazione della causa petendi e del petitum che formeranno
oggetto del futuro giudizio di merito.

In assenza infatti dell’esatta indicazione degli ele-
menti costitutivi dell’azione di merito nell’ambito del
ricorso per descrizione, non potra essere valutata la sus-
sistenza dei requisiti di cui all’art. 1 n. 2 Regolamento
CE n. 1206/2001.

Cio premesso, & opinione dello scrivente che sia
altresi necessario che i documenti, in relazione ai quali
si chiede il provvedimento di istruzione preventiva,
vengano descritti con sufficiente precisione e presenti-
no un legame diretto con l'oggetto della lite.

In tale contesto, allorquando si verta della sola
violazione di diritti di esclusiva relativi ad un brevetto
italiano ovvero frazione italiana di brevetto europeo, la
rogatoria dovra riguardare solo gli elementi di prova
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concernenti la denunciata violazione e la sua entita
nell’ambito dello Stato membro richiedente. Ne deriva
che, ad esempio, I'acquisizione in copia della documen-
tazione contabile riguardante I'oggetto realizzato in vio-
lazione della privativa dovra essere limitata alle sole
esportazioni nello Stato membro richiedente. Dubbia
potrebbe essere, inoltre, la possibilita di descrivere nello
Stato membro richiesto oggetti costituenti violazione di
una privativa valida nel solo Stato membro richiedente
e i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. Lo stesso
dicasi in relazione alla possibilita di prelevare campioni.

Altro elemento di discussione potrebbe essere dato
dall’assenza di coordinamento tra la disposizione di cui
al comma 6 dell’art. 128 C.p.i. e l'art. 10 n. 1 Regola-
mento CE n. 1206/2001.

Sebbene la disposizione normativa comunitaria
espressamente preveda, infatti, la possibilita da parte
dell’autorita giudiziaria richiesta di dare esecuzione alla
richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, cio potreb-
be creare non pochi problemi interpretativi quanto al-
l'efficacia delle relative risultanze nell’ambito del suc-
cessivo giudizio di merito in ambito nazionale italiano,
giusto il disposto di cui all’art. 675 c.p.c. richiamato dal-
l'art. 128 Cp.i.

Tale conflitto potrebbe essere, all’occorrenza, supe-
rato facendo ricorso ai criteri indicati della Consulta e
relativi al posizionamento dei Regolamenti CE nell’am-
bito delle fonti di diritto italiano.

In particolare, lo scrivente si riferisce alla sentenza
n. 170/84 nell’ambito della quale la Corte Costituzione
ha sancito la possibilita, a determinate condizioni, da
parte dei giudici di merito, di disapplicare la normativa
nazionale in contrasto con quella comunitaria.

Sul punto la Consulta ha infatti stabilito che «Le
disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti del-
I'immediata applicabilita devono, al medesimo titolo,
entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, sen-
za che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata
dalla legge ordinaria dello Stato. Non importa, al riguar-
do, se questa legge sia anteriore o successiva. Il Regola-
mento comunitario fissa, comunque, la disciplina della
specie. Leffetto connesso con la sua vigenza & percio
quello, non gia di caducare, nell’accezione propria del
termine, la norma interna incompatibile, bensi di impe-
dire che tale norma venga in rilievo per la definizione
della controversia innanzi al giudice nazionale» (7).

Note:

(6) Cfr. Corte di Giustizia CE 28 aprile 2005, causa C-104/03, St. Paul
Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA, punto 25.

(7) Cfr. Corte cost. 5 giugno 1984, n. 170.
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