


 
 
 

1 
 

 
 
 

Brexit e Tribunale dei brevetti * 
 

DI BRUNO NASCIMBENE  
 

 
SOMMARIO: 1. Il brevetto europeo e il brevetto europeo con effetto unitario. La varietà delle 
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l’esercizio della giurisdizione da parte del Tribunale e i rapporti con la Corte di giustizia. – 6. La 
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1. Le fonti alle quali bisogna fare riferimento per comprendere il tema in esame sono 

di vario livello: internazionale, europeo-comunitario, interno. La varietà è indice di 
complessità, anche in ordine ai tempi che sono stati necessari per portare a compimento 
l’armonizzazione e l’unificazione nella materia che ci interessa e ai problemi posti dal 
recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. Brexit).  

a) Il primo atto da ricordare è un trattato internazionale, la Convenzione di Monaco 
di Baviera del 5.10.1973 sul brevetto europeo (CBE). Vi aderiscono tutti i Paesi membri 
della UE più altri dieci (complessivamente trentotto Stati europei; la UE non vi ha aderito 
anche se nel passato ne era stata proposta l’adesione)1.  

                                                             
* Lo scritto prende spunto dalla relazione svolta al convegno “Milano sede della divisione 

centrale del Tribunale Unificato dei brevetti (Le motivazioni della proposta-Considerazioni ex 
lege e politiche)”, Milano, 3.12.2018. 

1 Convenzione sul brevetto europeo, in vigore dal 7.10.1977; ratificata dall’Italia con l. 
26.5.1978, n. 260: per lo stato delle ratifiche cfr. www.epo.org/. Nella proposta della 
Commissione di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, doc. COM (2000) 
412 def. del 5.7.2000, in GU C337E del 28.11.2000, veniva prevista oltre alla creazione di un 
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La Convenzione prevede una procedura unica per il rilascio di un brevetto europeo da 
parte dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La procedura è unica, ma il brevetto si 
compone di una serie di brevetti nazionali, soggetti, ciascuno, alla normativa propria degli 
Stati designati dal titolare.  

L’art. 2 prevede, precisamente, che il brevetto concesso a norma della Convenzione è 
definito “brevetto europeo” e in ciascuno degli Stati per i quali è concesso ha gli stessi 
effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale (essendo ad esso 
equiparato, una volta convalidato). 

Un brevetto europeo può essere concesso congiuntamente per un gruppo di Stati 
contraenti che abbiano stipulato un “accordo particolare” in tal senso. Così dispone l’art. 
142 della Convenzione, secondo cui un brevetto europeo ha un “carattere unitario” nel 
complesso dei territori dei predetti Stati. Il regolamento UE 1257/2012 costituisce, ai 

                                                             
titolo unico di proprietà industriale valido per l’intera comunità e il rilascio di detto titolo da parte 
dell’Ufficio europeo dei brevetti, l’adesione della Comunità alla Convenzione (preambolo, n. 3 
alla proposta). La Convenzione è stata riveduta il 17.12.1991 e il 29.11.2000. Per un’ampia 
disamina del tema oggetto di esame, in particolare sull’evoluzione storica, cfr. M. SCUFFI, Il 
nuovo sistema europeo dei brevetti, Milano, 2017, p. 3 ss. (ivi, p. 141 ss., una raccolta delle fonti 
rilevanti ovvero della normativa di riferimento); M. TAVASSI, Una doppia conquista: la ratifica 
dell’Italia all’Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della 
Corte europea a Milano, in La Rivista del Consiglio, Anno 2016-2017, p. 41 ss.; C. MAYR, 
L’Accordo istitutivo del Tribunale dei brevetti, in Studium iuris, 2017, p. 815 ss. Nel passato, si 
vedano, fra gli altri, G. CAGGIANO, Il pacchetto normativo del “Brevetto Europeo Unitario”, in 
Dir. Un. Eur., 2012, p. 683 ss.; V. CERULLI-IRELLI, Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e 
compatibilità con il nostro ordinamento, in Dir. ind., 2013, p. 393 ss.; i vari contributi in C. 
HONORATI (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Torino, 2013; T. 
JAEGER, What’s in the Unitary Patent Package, in Max Planck Institute for Innovation and 
Competition Research Paper No. 14-08, Munich, 2014; H. ULRICH, Le futur système de 
protection des inventions par brevet dans l’Union européenne: un exemple d’integration (re-
)poussée?, in Prop. intell., 2014, p. 382 ss. Sulle conseguenze della Brexit cfr. R. GORDON, T. 
PASCOE, Re the effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court 
Agreement, 12.9.2016, in www.eip.com/; C HONORATI, L’accordo per il Tribunale unificato dei 
brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?, in European Papers, 2016, p. 
1127 ss.; W. TILMAN, The future of the UPC after Brexit, in GRUR Int., 2016, p. 56 ss.; T. JAEGER, 
Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, in IIC, 2017, p. 254 ss.; M. LEISTNER, P. 
SIMON, Auswirkungen des Brexit auf das europäische Patentsystem, in GRUR Int., 2017, p. 825 
ss.; A. OHLY-R. STRENZ, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, in GRUR Int., 2017, 
p. 1 ss.; A PLOMER, The Unitary Patent and Unified Patent Court : Past, Present and Future, in 
M. CREMONA, A. THIES, R. WESSEL (eds.), The European Union and International Dispute 
Settlement, Oxford, 2017, p. 275 ss. ; L.C. UBERTAZZI, Brexit e brevetto UE, Torino, 2017, pp. 1, 
10 ss.; M. LAMPING, H. ULLRICH, The Impact of Brexit on Unitary Patent Protection and its 
Court, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 18-20, p. 7 
ss. e la replica di A. FINCH (pseudonimo), Reply to the studies on «The Impact of Brexit on Unitary 
Patent Protection and its Court » by Hans Ulrich and Matthias Lamping, in eplaw.org/; C. 
ZAMBONI, Il Tribunale unificato dei brevetti e le possibili ripercussioni sulla Brexit, in Studium 
iuris, 2018, pp. 313, 455 ss. (ivi ampi riferimenti). 
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sensi dell’art. 1, un “accordo particolare”.2 Come affermano i considerando 5 e 6, la 
Convenzione ha istituito l’Organizzazione europea dei brevetti, affidandole il compito di 
concedere brevetti europei (compito svolto dall’Ufficio già ricordato). Il regolamento 
rappresenta anche un accordo internazionale secondo altre fonti, precisamente un “trattato 
di brevetto regionale” secondo il Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 
19.6.1970 e un “accordo particolare” ai sensi della Convenzione internazionale sulla 
protezione della proprietà industriale del 20.3.18733. 

b) Il regolamento definisce (art. 2) come brevetto europeo quello concesso 
dall’Ufficio europeo dei brevetti secondo la Convenzione; come brevetto europeo con 
effetto unitario (BEEU) il brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati 
membri partecipanti in virtù del regolamento, e quindi negli Stati che hanno promosso la 
cooperazione rafforzata (venticinque) e che vi hanno successivamente aderito (l’Italia nel 
2015; non la Croazia che è divenuta membro della UE nel 2013). Allo stato attuale, 
soltanto la Spagna e la Croazia non fanno parte della cooperazione.4 Anche il regolamento 
UE 1260/2012, che è complementare al primo, riguardando il regime della traduzione 
applicabile, è frutto della cooperazione rafforzata5. Insieme all’ “Accordo su un tribunale 
unificato dei brevetti” (TUB), di poco (due mesi, essendo stato firmato il 19.2.2013) 
successivo ai regolamenti, costituisce il c.d. pacchetto sul brevetto unitario. Il sistema 
brevettuale dovrebbe dunque essere più facile, meno oneroso dal punto di vista 
economico (costi di traduzione e amministrativi ridotti), più sicuro dal punto di vista 
giuridico. Il titolare di un brevetto, con un’unica procedura centralizzata presso l’Ufficio 

                                                             
2 Regolamento del 17.12.2012 “relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel 

settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria”, GU L 361 del 31.12.2012. Il 
regolamento è stato oggetto di esame da parte della Corte di giustizia nel ricorso proposto dalla 
Spagna contro il PE e il Consiglio (ne veniva chiesta la dichiarazione di inesistenza o 
l’annullamento; in subordine la dichiarazione di nullità dell’art. 9, par. 1 e 2 e dell’art. 18, par. 2 
nonché di tutti i riferimenti relativi al TUB (Tribunale unificato dei brevetti) quale regime 
giurisdizionale del BEEU (Brevetto europeo con effetto unitario) e fonte del diritto di 
quest’ultimo. Il ricorso veniva respinto con sentenza del 5.5.2015, Regno di Spagna, causa C-
146/13, EU:C:2015:298 (i riferimenti successivi, nel testo e nelle note, sono a questa sentenza). 
Altro ricorso, relativo al regolamento UE 1260/2012, sul regime di traduzione applicabile veniva 
parimenti respinto, con sentenza del 5.5.2015, Regno di Spagna, causa C-147/13, EU:C:2015:299. 
Per alcuni rilievi sulla cooperazione rafforzata cfr. H. ULLRICH, Enhanced Cooperation in the 
Area of Unitary Patent Protection and European Integration, in ERA Forum, 2013, p. 589 ss.; F. 
POCAR, La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in C. HONORATI (a cura di), Luci e ombre cit., p. 1 ss. Cfr. anche la nota 6. 

3 Cfr. l’art. 45, par. 1 del trattato di Washington del 19.6.1970 (più volte modificato); l’art. 19 
della Convenzione di Parigi del 20.3.1883 (più volte modificata). 

4 Sulla ratio del regolamento cfr. la sentenza Regno di Spagna cit., punto 28 ss. Ricorda il punto 
29 che, secondo il considerando n. 7, la tutela o effetto unitario ha “natura meramente accessoria” 
rispetto al brevetto europeo (e infatti secondo il considerando, l’effetto unitario “si dovrebbe 
considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o 
limitato”). 

5 Regolamento UE 1260/2012 del 17.12.2012 “relativo alla cooperazione rafforzata nel settore 
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione 
applicabile”, GU L 361 del 31.12.2012. 
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europeo dei brevetti (UEB) otterrà una protezione brevettuale uniforme in tutti i Paesi 
partecipanti alla cooperazione rafforzata, senza necessità di convalidare il brevetto nei 
singoli Paesi. Al brevetto europeo (BE) per così dire classico viene riconosciuta, a seguito 
di domanda di estensione, la qualifica di brevetto unificato, che avrà la stessa efficacia 
(compresi limiti o revoca) nei Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata. È una 
protezione unitaria o unificata, facoltativa, che coesiste sia con il brevetto nazionale, sia 
con quello europeo classico. Il TUB garantisce una giurisdizione unica specializzata per 
la composizione delle controversie relative sia ai brevetti europei, sia a quelli con effetto 
unitario (per tutti i Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, ad eccezione della 
Polonia), con il vantaggio di creare giurisprudenza uniforme e sicurezza giuridica. 

c) Qualche rilievo merita la cooperazione rafforzata che ha consentito 
l’approvazione dei due regolamenti e l’Accordo su un tribunale unificato. Alla 
cooperazione rafforzata si è giunti ai sensi dell’art. 329 TFUE dopo che il Consiglio l’ha 
autorizzata fra un numero ristretto di Stati (oggi venticinque) superiore al minimo (nove) 
richiesto dall’art. 20 TUE ritenendo che una protezione brevettuale uniforme nel mercato 
interno si inquadri nell’ambito degli obiettivi dell’Unione ex art. 3, par. 3 TUE e dell’art. 
118 TFUE, che prevede l’adozione (ma all’unanimità del Consiglio, previa consultazione 
del Parlamento europeo) di “misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire 
una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione 
di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di 
Unione”. La mancanza di unanimità ha rappresentato, dunque, il presupposto del ricorso 
alla cooperazione rafforzata6. 

 
2. L’Accordo sul TUB (considerando n. 4) richiama lo scopo del regolamento UE 

1257/2012 e (5° cpv.) la volontà degli Stati membri contraenti sia di assicurare nelle 
controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti, la difesa da rivendicazioni 
infondate o relative a brevetti che dovrebbero essere revocati; sia di rafforzare la certezza 
del diritto, istituendo, appunto, un tribunale unificato. Al titolare di un BEEU (anche di 
un BE) (considerando n. 9, art. 5 reg. UE 1257/2012) deve essere conferito “il diritto di 
impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela” 
(riconoscere, insomma, al titolare del brevetto il diritto di impedire ad altri di produrre, 
utilizzare o vendere l’invenzione senza autorizzazione) e la tutela di tale diritto è garantita 
mediante l’istituzione di un tribunale unificato7.  

Come afferma la Corte, BE e BEEU restano distinti, perché il primo resta disciplinato 
dalla Convenzione di Monaco, il secondo dal diritto UE, cioè dal regolamento che “non 

                                                             
6 Sulla cooperazione rafforzata cfr., più recentemente, lo studio commissionato dal Parlamento 

europeo di W. WESSELS, C. GERARDS, The Implementation of Enhanced Cooperation in the 
European Union, in www.europarl.europa.eu/supporting-analyses. Cfr. per riferimenti anche la 
nota 2. 

7 L’Accordo, del 19.12.2013, GU C 175 del 20.6.2013, è stato sottoscritto da venticinque Stati 
membri su ventisette (all’epoca la Croazia non era Stato membro); non lo sottoscrissero la Spagna 
(che non partecipò, né partecipa, alla cooperazione rafforzata) e la Polonia (che partecipò, e 
partecipa, invece, alla cooperazione rafforzata); l’Italia, che all’origine non partecipò alla 
cooperazione rafforzata (vi partecipa dal 2015), lo sottoscrisse (cfr. sul punto la nota 15). 
Sull’Accordo, anche con riferimento alla Brexit, si vedano i rifer. alla nota 1. 
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‘accorpa’ il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla CBE nel 
diritto dell’Unione”8. Diversa è anche la tutela offerta dal primo rispetto al secondo, 
perché il BE offre “una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno 
Stato”, così come è previsto dalle norme della Convenzione.  

Il BEEU, invece, offre una tutela unitaria disciplinata dal regolamento. Esso “fornisce 
una protezione uniforme” che “ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti” e, 
dunque, “può essere limitato, trasferito o revocato o estinguersi unicamente in relazione 
a tutti gli Stati membri partecipanti”: secondo il regolamento (art. 5, par. 3 e art. 7) “il 
diritto nazionale prescelto sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti 
nei quali tale brevetto ha un effetto unitario”9. Insomma, vi è un unico diritto nazionale, 
un unico diritto sostanziale (“che definisce gli atti contro i quali un BEEU conferisce 
tutela nonché le caratteristiche” del BEEU “in quanto oggetto di proprietà”), applicabile 
in quei determinati Stati10. Il BE deve essere convalidato in ciascuno degli Stati aderenti 
alla Convenzione (con nomina di un rappresentante nazionale e traduzione, se richiesta, 
nella lingua di ciascun Paese scelto); il BEEU è automaticamente valido, senza convalida 
(e senza nomina di rappresentante e senza traduzione) in tutti gli Stati membri che 
aderiscono alla cooperazione rafforzata. 

Il risultato della cooperazione rafforzata è una disciplina sostanziale del titolo di 
proprietà intellettuale: un titolo unitario che gode di una protezione uniforme assicurata 
dal Tribunale unificato dei brevetti. Si stabilisce, insomma, un legame stretto fra 
disciplina sostanziale e tutela giurisdizionale.  

 
3. Il TUB è un giudice comune agli Stati membri contraenti, con competenza 

esclusiva relativamente ai BEEU (concessi ai sensi del regolamento) e ai BE (concessi ai 
sensi della Convenzione)11. 

Il Tribunale rispetta il diritto UE perché gli Stati membri assicurano tale rispetto in base 
ai Trattati, precisamente in base all’obbligo di leale cooperazione ex art. 4, par. 3 TUE. 
Gli Stati “attraverso” il Tribunale assicurano la piena applicazione del diritto UE, il suo 
primato, la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone, riconosciuti dal diritto UE. 

                                                             
8 Cfr. sentenza Regno di Spagna cit., punto 30. 
9 Cfr. sentenza Regno di Spagna cit., punti 45,47. L’art. 5 prevede una “tutela uniforme” e l’art. 

7 l’equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale. 
10 Cfr. la sentenza Regno di Spagna cit., punto 46. 
11 Si tratta di brevetti europei, rilasciati per il territorio di quegli Stati che non partecipano alla 

cooperazione rafforzata, ma partecipano all’Accordo sul TUB: cfr. 6° e 10° considerando 
dell’Accordo (quest’ultimo, precisamente, afferma che questi Stati “possono partecipare al 
presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio”); l’art. 
84, 3° comma precisa che l’“accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro. Alla 
cooperazione rafforzata non partecipano la Spagna e la Croazia; l’Accordo non è stato sottoscritto 
da Spagna, Croazia, Polonia (le ratifiche sono state sedici). I due regolamenti citt. avranno 
efficacia, ex art. 18 reg. 1257/2012 e art. 7 reg. 1260/2012, dalla data di entrata in vigore 
dell’Accordo, per i Paesi (attualmente ventisei) che hanno partecipato alla cooperazione rafforzata 
e hanno sottoscritto l’Accordo (attualmente venticinque). Sull’accordo, anche con riferimento alla 
Brexit, si vedano i rifer. alla nota 1. 
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a) Il Tribunale “come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale”, applica, interpreta 
il diritto UE, in cooperazione con la Corte di giustizia; si basa sulla sua giurisprudenza, 
pone questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE. In caso di mancato rinvio alla Corte o di 
violazione del diritto UE da parte del Tribunale, ne sono responsabili per i danni causati 
gli Stati membri, conformemente all’orientamento della Corte in tema di responsabilità 
extracontrattuale; gli Stati membri, in tali ipotesi, possono essere destinatari di una 
procedura di infrazione e dichiarati responsabili, ai sensi degli artt. 258,259, 260 TFUE12. 

Il Tribunale, come si è detto, garantisce il rispetto, l’applicazione, il primato del diritto 
UE, primario e derivato, nonché la giurisprudenza della Corte; garantisce, in particolare, 
“il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente ed in un termine ragionevole da un giudice indipendente e 
imparziale”13. 

Il Tribunale rispetta dunque l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione e ne 
rispetta le competenze: è compatibile con il sistema giurisdizionale dell’Unione, creando 
un sistema unificato, cioè comune agli Stati membri partecipanti, per la soluzione delle 
controversie. Come afferma il regolamento UE 1257/2012 l’istituzione del Tribunale è 
“essenziale” per giudicare le cause concernenti i BEEU, “al fine di garantire il corretto 
funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del 
diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti14. 

Il Tribunale è composto da una sede (“divisione”) centrale a Parigi e due “sezioni” a 
Monaco e Londra (art. 7 Accordo), con la ripartizione di competenze ovvero la 
“distribuzione dei casi” indicata nell’allegato II all’Accordo (che ne è parte integrante, 
art. 7 Accordo); l’allegato I contiene lo statuto del Tribunale, cioè le disposizioni 
istituzionali e finanziarie applicabili. Il Tribunale è costituito da un “Tribunale di primo 
grado” (artt. 6, 7,8 Accordo; artt. 18-20 statuto); da una “Corte d’appello” che ha sede a 
Lussemburgo (artt. 6, 9 Accordo, art. 21 statuto); di una cancelleria che è istituita presso 
la sede della Corte d’appello (artt. 6, 10 Accordo; artt. 22-25 statuto). Ogni Stato membro 
contraente può istituire divisioni locali (con il massimo di quattro) e due o più Stati 
membri contraenti possono istituire divisioni regionali. I giudici, divisi in due categorie, 
quella dei “qualificati sotto il profilo giuridico” e quella dei “qualificati sotto il profilo 
tecnico” (art. 15 Accordo), devono avere la cittadinanza di uno Stato membro contraente 
(art. 2 statuto che richiama l’art. 15 Accordo quanto al possesso dei requisiti), formando 
dei collegi, come precisa l’Accordo (art. 8, Tribunale di primo grado e art. 9, Corte 
d’appello), “multinazionali”. Anche gli organi del Tribunale (comitati amministrativo; 

                                                             
12 Su queste caratteristiche, indispensabili a ritenere conforme al diritto UE il Tribunale, cfr. il 

parere 1/09 dell’1.3.2011, richiesto dal Consiglio, e le ragioni per cui il progetto della 
Commissione non rispettava tale conformità. Cfr. in argomento, fra gli altri, J. ALBERTI, Il parere 
della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, in Dir. Un. Eur., 2012, 
p. 367 ss. e dello stesso autore New developments in the EU system of judicial protection: the 
creation of Unified Patent Court and its future relations with the CJEU, in Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2017, p. 6 ss. Il progetto di accordo prevedeva, quali parti 
contraenti, oltre agli Stati membri, la UE e gli Stati terzi aderenti alla Convenzione di Monaco 
(CBE). 

13 Cfr. il tredicesimo cpv. dell’Accordo; sul primato cfr. il considerando 7. 
14 Si vedano i considerando 24 e 25, richiamati dalla sentenza Regno di Spagna cit., punto 106 
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del bilancio; consultivo, artt. 12,13,14) sono “multinazionali”, nel senso che sono 
composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente (per il comitato 
consultivo l’art. 14 precisa che la composizione “assicura un’ampia gamma di 
competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti”).  

La natura del Tribunale ha fatto e fa discutere, perché nasce da un accordo 
internazionale, precisamente fra Stati membri dell’Unione europea. Sono quelli che 
hanno partecipato alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento, ma l’Accordo “è 
aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro”, con ciò confermando il suo carattere 
funzionale rispetto alla disciplina sostanziale contenuta nel regolamento UE 1257/2012. 
Regolamento che non esclude l’apertura agli Stati membri che non ne sono stati, per così 
dire, i promotori: e dunque coerentemente con la cooperazione rafforzata, che ben può 
divenire, nel corso del tempo, cooperazione piena, rectius integrazione vera e propria.  

L’Italia, insieme alla Spagna, non partecipò alla cooperazione rafforzata ritenendosi 
penalizzata per ragioni linguistiche e impugnò la decisione che autorizzava la 
cooperazione avanti alla Corte di giustizia, con esito negativo. Notificò, quindi, la propria 
adesione alla cooperazione e ratificò l’Accordo nel 201615. 

Vi aderì la Polonia, anche se, poi, non sottoscrisse l’Accordo, ma potrebbe, in futuro, 
sottoscriverlo. Così la Croazia, che diventò membro della UE il 1.7.2013, potrebbe 
aderire alla cooperazione rafforzata e sottoscrivere l’Accordo. La piena conformità 
dell’Accordo al diritto UE, che fu messa in dubbio dalla Corte di giustizia quando le 
venne sottoposta per parere, ex art. 218 TFUE, il precedente progetto di accordo (si 
trattava di un accordo misto, di cui sarebbe stata parte anche l’Unione europea), è 
affermata in varie norme, che sostanzialmente rispondono alle censure formulate dalla 
Corte di giustizia circa il progetto che, in particolare, avrebbe conferito una competenza 
esclusiva “a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e 
giurisdizionale dell’Unione”, privando i giudici nazionali “delle competenze in materia 
di interpretazione e applicazione” del diritto UE, e privando la Corte di giustizia 
dell’esercizio della propria competenza pregiudiziale (si “snaturerebbe[ro] le competenze 
attribuite dai Trattati” alle istituzioni e agli Stati, che sono invece “essenziali alla 
salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione”)16. 

                                                             
15 L’Italia aveva fatto ricorso alla Corte UE contro la cooperazione rafforzata e il relativo 

regime linguistico perché era indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) 
previsto dai regolamenti e dall’Accordo; aveva comunque firmato l’Accordo sul Tribunale 
unificato in quanto creato all’esterno dell’Unione europea. Anche la Spagna aveva proposto 
ricorso; la Corte ha rigettato i ricorsi ritenendo la cooperazione rafforzata compatibile con il diritto 
UE (sentenza 16.4.2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240). Considerati anche 
i vantaggi economici e di competitività per le imprese italiane, il Governo decise di aderire alla 
cooperazione rafforzata. La ratifica dell’Accordo è avvenuta con l. 3.11.2016, n. 214. Sulle 
modifiche introdotte al diritto interno, per alcuni rilievi, C. HONORATI, L’accordo cit., p. 1130 ss. 
Per un riferimento all’orientamento della Polonia, J. ALBERTI, New developments cit., p. 10. 

16 Cfr. parere 1/09 cit., spec. punto 89; sulla differenza rispetto alla Corte di giustizia del 
Benelux, che costituisce, invece, “un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri”, 
come è invece il Tribunale unificato, cfr. il punto 82. In argomento cfr. R. BARATTA, The Unified 
Patent Court – What is the ‘common’ trait about?, in C. HONORATI (a cura di), Luci e ombre cit., 
p. 101 ss. 
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b) L’Accordo sul Tribunale non poteva non tener conto dei rilievi della Corte di 
giustizia. Esso colma le lacune del progetto della Commissione che la Corte, come si è 
detto, aveva dichiarato incompatibile con il diritto UE17, prevedendo (art. 2) che il 
Tribunale unificato è un giudice “comune” agli Stati membri contraenti e, al pari di 
“qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale” di tali Stati, è “soggetto agli stessi 
obblighi in virtù del diritto dell’Unione”. È, insomma, equiparato ai giudici nazionali per 
quanto riguarda il rispetto del diritto UE. L’Accordo prevede: a) l’obbligo del rispetto del 
principio del primato del diritto UE da parte del Tribunale unificato (art. 20); b) l’obbligo 
del Tribunale unificato di cooperare con la Corte UE per quanto riguarda il rinvio 
pregiudiziale, il Tribunale essendo, appunto, un giudice comune agli Stati membri 
contraenti (art. 21); c) la responsabilità extracontrattuale solidale degli Stati membri 
contraenti per i danni causati in caso di violazione del diritto UE da parte della Corte 
d’appello che giudica a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di primo 
grado (art. 22; come si è detto, il Tribunale unificato, art. 6, si compone di un tribunale di 
primo grado e di una Corte d’appello, oltre che di una cancelleria); d) l’applicabilità delle 
regole in materia di infrazione, artt. 258, 259, 260 TFUE, poiché le azioni del Tribunale 
unificato sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti e 
collettivamente agli Stati stessi (art. 23). È dunque un giudice di origine o fonte 
internazionale, ma frutto di una cooperazione che è ristretta a un certo numero di Stati, 
membri della UE, e quindi è collocato nel sistema giurisdizionale della UE ed è equiparato 
ai giudici nazionali. Per tali caratteristiche si è reso necessario modificare il regolamento 
Bruxelles I-bis (n. 1215/2012) per quanto riguarda la giurisdizione del Tribunale unificato 
e le giurisdizioni degli Stati non aderenti all’Accordo, equiparando il Tribunale a 
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro18.  

Uno Stato terzo non può essere parte dell’Accordo (art. 84) né potrebbe partecipare alla 
cooperazione rafforzata (art. 20 TUE, art. 326 ss. TFUE). Il Regno Unito vi ha partecipato 
e ha ratificato, in quanto Stato membro, nel quadro di un sistema che è espressione di una 
stretta connessione fra il sistema di tutela brevettuale creato e l’ordinamento dell’Unione. 
                                                             

17 Cfr. i riferimenti alla nota 12. 
18 Cfr. il regolamento UE 542/2014 del 15.5.2014 recante modifica del regolamento UE 1215 

del 2012 “per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei 
brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in GU L 163 del 29.5.2014. Poiché il TUB (come la 
Corte Benelux) è giudice comune agli Stati membri, e non ha la competenza di un giudice 
nazionale nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi (come invece prevede il reg. 
Bruxelles I-bis) il regolamento UE 542/2014 estende tale competenza giurisdizionale al Tribunale 
(e alla Corte del Benelux), di guisa che la competenza nelle materie di cui alla disciplina 
sostanziale applicabile (1257/2012), si esercita nei confronti di tutti i convenuti, 
indipendentemente dal loro domicilio. Le decisioni emesse dal TUB (o dalla Corte del Benelux) 
sono riconosciute ed eseguite ai sensi del reg. Bruxelles I-bis in uno Stato membro che non è parte 
dell’Accordo TUB (o del Trattato sulla Corte del Benelux) e quelle emesse da un’autorità 
giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dell’Accordo TUB (o del Trattato sulla Corte 
del Benelux) sono eseguite secondo detto regolamento, in un altro Stato membro. Cfr. per alcuni 
rilievi P.A. DE MIGUEL ASENSIO, The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the 
Brussels I Regulation (Recast), in C. HONORATI (a cura di), Luci e ombre cit., p. 153 ss. e dello 
stesso autore Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court, in 
IIC, 2014, p. 871 ss. 
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L’uscita del Regno Unito dalla UE (recesso ex art. 50 TUE) rende tale Paese uno Stato 
terzo, di particolare rilievo non solo economico e commerciale per la materia in questione, 
ma giuridico, essendo il Regno Unito uno dei tre Stati (gli altri due sono la Francia e la 
Germania) nei quali, ai sensi dell’art. 89 Accordo, il maggior numero di brevetti era stato 
depositato (“aveva effetto”) nell’anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la firma 
dell’Accordo (19.2.2013).  

c) Condizione dell’entrata in vigore dell’Accordo è la ratifica da parte di almeno 
tredici Stati membri, tre dei quali devono essere, appunto, gli Stati prima indicati. Il 
Regno Unito è, peraltro, l’ultimo, in ordine di tempo, dei sedici Stati ratificanti, ad aver 
notificato alla Commissione UE l’avvenuto deposito dello strumento di ratifica (il 
26.4.2018) presso il Consiglio UE, come è previsto dal regolamento UE 1257/2012 (art. 
18, par. 3) e dall’Accordo (art. 84, par. 2 e par. 3 che rinvia al regolamento): ratifica 
avvenuta dopo la manifestazione di recesso dall’Unione (il 29.3.2017), quasi a voler 
confermare l’intenzione di mantenere, comunque, un particolare status nella specifica 
materia19. 

 
 

4. a) Ammesso e non concesso che ciò possa ritenersi compatibile con il diritto 
dell’Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tale materia, la strada maestra 
per il Regno Unito, in qualità di Paese terzo, sarebbe la conclusione di un accordo fra gli 
Stati già contraenti dell’Accordo e il Regno Unito, non già fra l’Unione, che non è parte 
contraente, e lo Stato terzo, secondo lo schema degli accordi internazionali previsto 
dall’art. 216 TFUE. Il Regno Unito dovrebbe, poi, impegnarsi a rispettare il contenuto 
del regolamento UE 1257/2012, che rappresenta, come si è detto, la disciplina sostanziale 
applicabile. Tali norme potrebbero essere contenute negli accordi che, come si dirà poco 
oltre, dovrebbero essere conclusi durante il periodo transitorio, subito dopo la conclusione 
dell’accordo di recesso ex art. 50 TUE: il regolamento è atto dell’Unione, mentre 
l’accordo sul Tribunale non lo è20. In tali accordi non si potrà non prevedere una disciplina 
                                                             

19 La notifica della ratifica è avvenuta il 26.4.2018; sullo stato delle ratifiche cfr.  
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2013001 (l’Italia aveva notificato il 10.2.2017). Per alcuni rilievi M. 
CONDINANZI, J. ALBERTI, Ma sui brevetti Londra si sente ancora europea, in Il Sole 24 ore, 
20.12.2016; E. PAGGI, Il Regno Unito ratifica l’accordo che istituisce un Tribunale Unificato dei 
Brevetti: un passo in avanti verso l’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario?, 
in eurojus.it (anche per rilievi critici sulla compatibilità dell’Accordo con il diritto UE). 

Si ricorda che il Protocollo sull’applicazione provvisoria dell’Accordo è stato aperto alla firma 
il 1.10.2015, e che il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, 
Bruxelles, 29.6.2016, è stato ratificato dall’Italia con l. 4.12.2017, n. 201. Con la l. 25.10.2017, 
n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), art. 4, è stata conferita la delega al Governo per 
l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni 
concernenti la tutela brevettuale unitaria e il TUB. Il 28.11.2018 è stato approvato uno schema di 
d.lgs. in materia: cfr. C. GALLI, Marchi e brevetti: a breve le nuove norme di attuazione della 
legislazione europea, in www.quotidianogiuridico.it/.  

20 Sull’accordo di recesso e i negoziati in corso si vedano, fra i molti contributi, con particolare 
riferimento ai profili giuridici, C. CURTI GIALDINO, Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni 
giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell’Unione europea, in www.federalismi.it , p. 1 ss.; 
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sostanziale e giurisdizionale conforme al diritto UE, anche se il Regno Unito è divenuto 
Paese terzo21. Un brevetto europeo che vuole essere unitario e un Tribunale dei brevetti 
che vuole essere unificato, senza il Regno Unito, comprometterebbe le finalità di 
unitarietà e unificazione. Non vi è dubbio che non le annullerebbe, ma considerate la 
rilevanza e il peso economico del Paese in questione, tali finalità sarebbero sicuramente 
pregiudicate.  

b) In discussione, a seguito del recesso del Regno Unito, viene anche l’individuazione 
della sezione di Londra che, secondo l’allegato II dell’Accordo, come si è accennato, 
relativo alla “Distribuzione dei casi nell’ambito della divisione centrale” è competente 
per due settori (due “sezioni” delle otto, da A ad H, che corrispondono alla classificazione 
internazionale dei brevetti dell’OMPI): “necessità umane” e “chimica, metallurgia”. I 
settori potrebbero essere redistribuiti assegnandoli alla sede (della sezione) di Parigi e alla 
sede (della sezione) di Monaco, o individuando una nuova sede di sezione. E poiché le 
sedi sono, oggi, nei tre Paesi con il maggior numero di brevetti nell’anno precedente 
l’Accordo, al Regno Unito si sostituirebbe l’Italia, e la sede locale programmata a Milano 
potrebbe diventare sede della sezione. L’importanza del pacchetto brevetti, per gli Stati e 
per l’Unione potrebbe, come è stato osservato, rimettere in discussione il contenuto 
dell’Accordo, con riguardo al suo ambito di applicazione e alla giurisdizione della Corte 
di giustizia22. 

 
5. Se queste sono le premesse che hanno portato la Corte di giustizia, prima, e gli 

Stati contraenti l’Accordo, poi, a ritenere compatibile ovvero conforme al diritto UE la 
competenza attribuita al nuovo organo giurisdizionale, che nasce da un accordo 
internazionale, ma è comune agli ordinamenti nazionali e (come afferma la Corte) al pari 
della Corte Benelux, “è situat[o] nel sistema giurisdizionale dell’Unione” con la 
conseguenza che “le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena 
efficacia delle norme dell’Unione”23, vi è da chiedersi come potrebbe il Tribunale 
esercitare la funzione giurisdizionale nei confronti di uno Stato terzo. Accordi 
                                                             
G. MARTI, La Brexit: declin ou renouvellement du projet européenne, in Rev. aff. eur., 2016, p. 
563 ss.; i vari contributi in M. KRAMME, C. BALDUS, M. SCHMIDT-KESSEL (herausg.), Brexit und 
die juristische Folgen, Baden-Baden, 2017. Per una sintesi, aggiornata, cfr. la scheda della 
Camera dei deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione europea, XVIII Legislatura, La Brexit, in 
www.camera.it. Sull’eventualità della revocabilità della notifica, A. MIGLIO, Brexit e il dilemma 
del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall’art. 50 TUE, in 
www.federalismi.it , p. 1 ss.; su tale problema cfr. la sentenza del 10.12.2018, C-621/18, 
Wightman e a. in EU:C:2018:999 e i rilievi nel successivo par. 9. Per alcuni rilievi sulle 
conseguenze del recesso rispetto alla giurisdizione della Corte di giustizia, D. GIRALDIN, Brexit 
e Corte di giustizia dell’Unione europea, in eurojus.it (ivi riferimenti al procedimento di 
negoziato). 

21 Sulla rilevanza del rispetto di tali obblighi perché un accordo sia conforme al diritto UE (il 
progetto, come si è detto, non fu ritenuto conforme dalla Corte UE) cfr. il parere 1/2009; in 
proposito J.ALBERTI, Il parere cit., loc. cit.; R. BARATTA, The Unified Patent Court cit., p. 106 
ss. 

22 Cfr. C. HONORATI, L’accordo cit., p. 1135 e rifer. ivi. Cfr. anche i rilievi di M. TAVASSI, Una 
doppia conquista cit., loc. cit. Per altri rifer. si veda la nota 1. 

23 Parere 1/2009, punto 82. 
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internazionali conclusi (dall’Unione) con Stati terzi possono prevedere che alla Corte 
siano attribuite delle funzioni giurisdizionali, ma a condizione, sottolinea la Corte, “che 
tale attribuzione non alteri la funzione della Corte, quale concepita nei Trattati UE e FUE” 
e perché siano comunque “soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata 
la natura di tali competenze e, pertanto, non sia violata l’autonomia dell’ordinamento 
giuridico dell’Unione 24.  

Vi è da chiedersi se il Regno Unito sarà disponibile, quale Paese terzo, a concludere un 
nuovo accordo – internazionale – con i Paesi membri (ventiquattro) che hanno sottoscritto 
il precedente, il cui contenuto, come si è già detto, non potrà che riprodurre, in linea di 
principio, quello già concluso. Vi è dunque da chiedersi se il Regno Unito accetterà, in 
sostanza, il primato del diritto UE e quegli obblighi circa il rinvio pregiudiziale, la 
responsabilità extracontrattuale per danni derivanti dalla violazione, la responsabilità per 
infrazione a seguito di una violazione del diritto UE.  

Alla Corte dovrebbe essere riconosciuta la stessa funzione che è propria della 
giurisdizione che essa esercita nel contesto, o “cornice” del diritto UE, in presenza di 
determinati, precisi requisiti. Si tratta del rispetto dei requisiti sui quali la Corte si 
pronunciò in occasione del parere, più volte ricordato, circa la compatibilità (ritenuta 
insussistente) di un progetto di accordo fra Stati membri, Unione europea, Stati terzi 
aderenti alla Convenzione di Monaco, relativo alla creazione di un sistema unico di 
risoluzione delle controversie in materia di brevetti, denominato “Tribunale dei brevetti 
europeo e comunitario”. Il progetto si accompagnava ad una proposta di regolamento 
della Commissione relativa al brevetto comunitario che prevedeva l’adesione della UE 
alla Convenzione di Monaco, la creazione di un titolo unico di proprietà industriale valido 
per l’intera Comunità e il rilascio del titolo da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti (che 
avrebbe rilasciato sia il brevetto europeo, sia quello comunitario di nuova istituzione). 

Ci si chiede, dunque, come potrebbe il TUB, che sostituirà i giudici nazionali nelle 
materie di sua esclusiva competenza e diventerà l’unico interlocutore con la Corte UE 
nell’ambito o “cornice” di una procedura pregiudiziale, e dovrà interpretare ed applicare 
il diritto UE non diversamente da un giudice di Stato membro, esercitare tali competenze 
nei confronti di uno Stato terzo.  

 
6. La conclusione di un nuovo accordo rappresenterebbe una soluzione alla 

situazione determinata dal recesso e che fa divenire Paese terzo il Regno Unito. Esso, 
infatti, perde la qualità ritenuta essenziale per essere “parte” dell’Accordo. 

Alla fattispecie deve ritenersi applicabile (l’Accordo essendo un trattato internazionale) 
la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23.5.1969, di cui sono contraenti tutti 
gli Stati membri della UE, e che codifica all’art. 62 la regola consuetudinaria rebus sic 
stantibus ovvero relativa al mutamento fondamentale delle circostanze quale causa di 
estinzione o sospensione di un trattato25. Perché la clausola sia invocabile sono previste 

                                                             
24 In questi termini il parere 1/2009, punti 75,76, ove sono richiamati i pareri 10.4.1992, 1/92, 

punto 32, EU:C:1992:189 e 18.4.2002, 1/00, punti 21,23,26, EU:C:2002:231. 
25 Sulla natura di norme consuetudinarie cfr. la sentenza della Corte 16.6.1998, Racke, C-

162/96, EU:C:1998:293, punti 45-53 e punti 58-59, diversamente da quelle procedurali (di cui 
oltre nel testo). Sul tema, per alcuni rilievi S. BARIATTI, L’accordo nel sistema delle fonti e il 
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due condizioni: a) le circostanze hanno rappresentato la base essenziale del consenso 
delle parti a vincolarsi al trattato e b) il mutamento ha l’effetto di trasformare radicalmente 
la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere (il mutamento non deve, poi, 
essere il risultato del fatto illecito dello Stato che l’approva). La norma è l’antitesi della 
norma consuetudinaria pacta sunt servanda. 

La situazione di incompatibilità che si verifica nella fattispecie emerge dalle finalità 
dell’Accordo che si inquadrano in un preciso quadro giuridico: quello del diritto 
dell’Unione europea e del suo sistema giurisdizionale. La qualità di Stato membro 
dell’Unione è condizione essenziale per realizzare gli obiettivi dell’Accordo e tale è stata 
ritenuta dai Paesi contraenti. La portata degli obblighi viene radicalmente trasformata, 
perché quelli imposti agli Stati membri della UE non sussisterebbero più. Gli stessi motivi 
posti a base dell’estinzione e del recesso consentono di invocare la sospensione del 
trattato (art. 62, par. 3). Quanto alla procedura, la Convenzione prevede delle regole (artt. 
65-68) che, secondo la Corte di giustizia, non sono, diversamente dalle regole sostanziali 
(art. 62) di natura consuetudinaria. Il procedimento si basa sulla notifica della pretesa 
(estinzione, recesso, sospensione) e della misura proposta alle altre parti contraenti, 
precisando i motivi; in caso di contestazione deve essere ricercata una soluzione pacifica 
della controversia, con eventuale ricorso a una procedura di conciliazione obbligatoria 
(disciplinata nell’allegato alla Convenzione; si attiva su richiesta al Segretario generale 
delle Nazioni Unite e si conclude con un rapporto non vincolante)26. 

L’Accordo dovrebbe essere ritenuto estinto nei confronti del Regno Unito e, quindi, gli 
Stati membri dovrebbero procedere alla denuncia dell’Accordo nei confronti del Regno 
Unito e concluderne eventualmente uno nuovo, fra Stati membri e Stato terzo, come si è 
detto, di contenuto analogo e compatibile con gli obblighi previsti dall’Accordo 
originario. 

In assenza di un nuovo accordo, il Regno Unito, in quanto Paese terzo, non potrebbe 
più fondare i propri diritti sull’Accordo e neppure sul diritto UE, né rivolgersi alla Corte 
di giustizia.  

Gli Stati membri dovranno comunque modificare l’art. 7 e l’allegato II dell’Accordo 
(l’allegato, ex art. 7, par. 2, costituisce parte integrante dell’Accordo), che prevedono 
Londra come sezione della divisione centrale di Parigi. La modifica può essere fatta 
mediante un nuovo accordo, che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte di tutti gli Stati 
contraenti, come è previsto per la stipula dello stesso (art. 84) oppure mediante una 
decisione del comitato amministrativo. Questo, composto dai rappresentanti degli Stati 
membri contraenti (art. 12; la Commissione europea partecipa alle riunioni come 
osservatore)27 può modificare l’Accordo “al fine di adeguarlo ad un trattato internazionale 
in materia di brevetti o al diritto dell’Unione” (art. 87, par. 1). Salvo che (art. 87, par. 3) 

                                                             
diritto dei trattati, in AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, 5°ed., Torino, 2016, p. 117 ss.; 
B. CONFORTI, Diritto internazionale, XI ed. a cura di M. Iovane, Napoli, 2018, p. 145 ss. 

26 Cfr. sulle procedure l’art. 66. Solo in caso di contrasto con norme di jus cogens la 
controversia può essere sottoposta ad arbitrato con l’accordo di tutte le parti, o alla Corte 
internazionale di giustizia con ricorso unilaterale.  

27 Dispone l’art. 12 che ogni Stato dispone di un voto e che le decisioni sono adottate “a 
maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti”, salvo diversa 
disposizione dell’Accordo e dello statuto. 
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uno Stato membro contraente dichiari, entro dodici mesi dalla decisione del comitato 
amministrativo (sulla base delle proprie procedure decisionali interne), “che non vuole 
essere vincolato dalla decisione”, con la conseguenza che deve essere convocata una 
conferenza di revisione degli Stati membri contraenti. Il comitato amministrativo, sul 
presupposto che l’Accordo entri in vigore, dovrebbe prendere atto che vi è stata una 
modifica rilevante nel diritto dell’Unione, quale è il recesso del Regno Unito, e procedere 
alle modifiche conseguenti.  

 
7. Altri problemi si pongono con riguardo a due Protocolli dell’Accordo, che 

meritano un cenno. 
Un Protocollo è di applicazione provvisoria; l’altro è sui privilegi e le immunità del 

Tribunale.  
Il Protocollo di applicazione provvisoria dell’Accordo è stato concluso il 1.10.2015 nel 

rispetto del diritto internazionale (così come prevede l’art. 25 della Convenzione di 
Vienna, che consente l’applicazione di un trattato in via provvisoria in attesa della sua 
eventuale entrata in vigore). Esso si applica alle norme aventi ad oggetto i profili 
istituzionali, organizzativi e finanziari al fine di facilitare il passaggio alla fase operativa, 
nel momento in cui l’Accordo entrerà in vigore. Il Protocollo entrerà in vigore quando 
tredici Stati, fra i quali Germania, Francia e Regno Unito l’avranno ratificato (o ricevuto 
l’approvazione parlamentare a ratificarlo). Il Protocollo, diversamente dall’Accordo, 
prevede espressamente il Regno Unito come uno dei tre Stati la cui ratifica è necessaria. 
Non è ancora in vigore28.  

Una previsione analoga è contenuta nel Protocollo sui privilegi e le immunità, del 
29.6.2016 29. Il Protocollo sottolinea la necessità che il Tribunale goda dei privilegi e 
immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni e l’impegno degli Stati a mettere a 
disposizione dei locali e del personale amministrativo di supporto per il funzionamento 
della divisione centrale, delle sue sezioni, delle divisioni locali o regionali (art. 37 
Accordo); ai giudici (art. 8 Statuto) si applica, peraltro, il Protocollo sui privilegi e le 
immunità della UE. L’entrata in vigore (art. 18) è prevista trenta giorni dopo il deposito 
dello strumento di ratifica da parte di Francia, Germania, Regno Unito nonché del 
Lussemburgo (ove avranno sede la Corte d’appello e la cancelleria)30. 

Il recesso del Regno Unito avrà conseguenze su entrambi i Protocolli, che dovranno 
essere modificati, essendo prevista quale condizione essenziale dell’entrata in vigore la 
ratifica del Regno Unito. 

 
8. a) La situazione fin qui esposta prescinde dal negoziato di accordo, avviato dopo 

la notifica di recesso, previsto dall’art.  50 TUE. Dopo due anni dalla notifica, salvo 
proroga (decisa dal Consiglio all’unanimità d’intesa con il Regno Unito) si verifica, in 
                                                             

28 Cfr. il sito del Consiglio dell’Unione (www.consilium.europa.eu) da cui risulta che i Paesi 
firmatari sono dodici (fra questi Regno Unito, Francia, Germania; l’Italia l’ha sottoscritto il 
20.2.2017). 

29 L’Italia l’ha ratificato con l. 4.12.2017, n. 20; sullo stato delle ratifiche cfr. 
www.consilium.europa.eu.  

30 Allo stato attuale, cinque su quindici Paesi che l’hanno sottoscritto, l’hanno ratificato. Sulla 
mancata ratifica da parte della Germania cfr. poco oltre, rifer. alla nota 32. 
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mancanza di accordo, l’ipotesi “no deal”. Cessano gli effetti del diritto UE, quindi quelli 
dei regolamenti qui rilevanti; cessano parimenti gli effetti dell’Accordo sul TUB perché 
il Regno Unito non è più Paese membro. L’Accordo viene denunciato o è sostituito da un 
nuovo accordo fra Stati membri e Regno Unito.  

b) L’ipotesi a lungo ritenuta più probabile, ma che nelle ultime settimane è sembrata 
incontrare ostacoli rilevanti, è quella del “deal”, ovvero l’ipotesi in cui al negoziato segua 
la conclusione di un accordo. Un progetto di accordo è stato approvato dal Consiglio 
europeo straordinario (Articolo 50) del 25.11.2018 fra l’Unione europea e il Regno 
Unito31. Il progetto non menziona né l’Accordo sul TUB né i regolamenti UE 1257/2012 
e 1260/2012.  Come afferma il progetto di accordo (4° capoverso del preambolo) il diritto 
dell’Unione europea nel suo complesso, in conformità all’art. 50 TUE, cessa di essere 
applicato al Regno Unito dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso Regno 
Unito–UE che, ai sensi dell’art. 185 dello stesso è il 30.3.2019; è previsto un periodo 
transitorio (art. 126) che avrà termine il 31.12.2020 salvo una proroga (di uno o due anni, 
art. 132) che dovrà essere decisa da un Comitato misto prima del 1.7.2020 e alcune 
disposizioni si applicheranno a decorrere dalla data in cui avrà termine tale periodo (si 
tratta delle norme della parte seconda riguardante i diritti dei cittadini; della parte terza 
riguardante le norme sulla separazione (“separation provisions”), con alcune eccezioni; 
del titolo primo della parte sesta sull’interpretazione e applicazione da parte della Corte 
di giustizia e degli artt. 169-181 sulla definizione delle controversie). Alla proprietà 
intellettuale sono dedicate poche norme della Parte III (artt. 54-61) tese a mantenere la 
protezione attualmente garantita.  

c) L’art. 2 del progetto definisce il diritto dell’Unione applicabile durante il periodo 
transitorio: si tratta del diritto primario e di quello derivato, e quindi anche dei due 
regolamenti. Questi troveranno applicazione, anche se si tratta di cooperazione rafforzata 
(esclusa, art.  127, par. 4, ma non quando sia stata decisa prima dell’entrata in vigore 
dell’accordo). L’applicazione dei regolamenti, come è noto, è però subordinata all’entrata 
in vigore dell’Accordo sul TUB. L’Accordo ha natura internazionale; è concluso fra gli 
Stati membri. Non è un accordo dell’Unione, ai sensi dell’art. 216 ss. TFUE, tale da 
ricondurlo al diritto UE. Il progetto di accordo di recesso, tuttavia, qualifica (“ai fini del 
presente accordo”) come diritto dell’Unione non solo gli accordi internazionali conclusi 
dall’Unione e quelli conclusi dagli Stati membri a nome dell’Unione (art. 2, a, IV), ma 
anche quelli conclusi fra gli Stati membri nella loro qualità di Stati membri dell’Unione 
(art. 2, a, V). L’Accordo sul TUB appartiene al diritto UE, e tale è considerato durante il 
periodo transitorio. È dunque possibile che, durante tale periodo, una volta che la Corte 
costituzionale tedesca si sarà pronunciata sulla legittimità delle norme di ratifica32, 
l’Accordo entri in vigore: precisamente il primo giorno del quarto mese successivo al 
deposito dello strumento di ratifica da parte della Germania, e quindi sicuramente dopo il 
                                                             

31 Le conclusioni del Consiglio europeo sono state confermate nella riunione straordinaria del 
Consiglio europeo del 13.12.2018, precisando, in particolare, che l’accordo raggiunto “non è 
rinegoziabile”: cfr. www.consilium.europa.eu. Nello stesso sito sono reperibili i testi del progetto 
di accordo di recesso e della “Dichiarazione politica” di cui poco oltre. 

32 Sul procedimento in corso cfr. Tribunale unificato dei brevetti: il ricorso contro la legge di 
ratifica della Germania, in www.sib.it; I.B. STJERNA, The European Patent Reform-Questions 
and anwers on the German Constitutional Complaints Proceedings, in www.stjerna.de.  
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29.3.2019, durante il periodo transitorio. Anche il Protocollo di applicazione provvisoria 
potrebbe, nel frattempo, entrare in vigore (essendo stato raggiunto il numero di tredici 
ratifiche, compresa quella tedesca). I regolamenti, parimenti, troverebbero applicazione 
durante tale periodo, poiché sarebbe entrato in vigore l’Accordo sul TUB.  

È tuttavia ragionevole chiedersi se possa prendere vita e operare un organismo in cui 
uno Stato non avrà più titolo a prendervi parte e a mantenere una sede di sezione, quale è 
quella di Londra. 

Non vi è dubbio che il Regno Unito intenda essere parte del Tribunale e vedere applicati 
i regolamenti. La ratifica dell’Accordo è avvenuta il 26.4.2018, in epoca ben successiva 
alla notifica del recesso (29.3.2017). Nel Libro bianco del Governo britannico del 
12.7.2018 intitolato The future of the relationship between the United Kingdom and the 
European Union viene espresso un impegno, seppur generico, ma coerente con la ratifica 
di poco precedente, a voler mantenere la propria partecipazione all’Accordo. Generica è 
anche la presa di posizione sui diritti di proprietà intellettuale, prevedendo la futura 
conclusione di accordi di cooperazione circa un meccanismo di salvaguardia nel Regno 
Unito per i diritti di proprietà intellettuale dell’Unione europea. Il progetto di accordo di 
recesso (artt. 51-61 citt.) prevede, in sostanza, il mantenimento dei diritti esistenti o 
concessi, trasformandone la protezione in diritti nazionali33. A favore della tesi del 
Governo del Regno Unito, e quindi della partecipazione al BEEU, si sono espresse le 
associazioni industriali e la IP Federation, considerate le ragioni economiche (minori 
costi, indotto per i consulenti in materia) e quelle amministrative (semplificazione)34.  

d) L’art. 50 TUE prevede non solo che l’accordo UE-Stato richiedente sia “volto a 
definire le modalità del recesso”, ma che ciò debba essere compiuto “tenendo conto del 
quadro delle future relazioni con l’Unione”.  

Al futuro dell’Unione è dedicata la “Dichiarazione politica” approvata dal Consiglio 
europeo del 25.11.2018. Subito dopo il recesso (che, come si afferma nelle conclusioni 
del Consiglio europeo, deve essere “ordinato”, par. 1) verranno avviati dei negoziati per 
definire le future relazioni, ispirate a “un partenariato quanto più stretto possibile con il 
Regno Unito (par. 2)”. Verranno conclusi accordi fra l’Unione, i Paesi membri e il Regno 
Unito, nella forma di accordi misti ai sensi dell’art. 218 TFUE (in questi termini la 
Dichiarazione, par. 144). Gli impegni oggetto degli accordi riguardano vari settori 
(cooperazione economica, cooperazione nel settore della sicurezza, cooperazione 
tematica). Uno dei quattordici capitoli della cooperazione economica riguarda la proprietà 
intellettuale (cap. VII, parr. 44-47), ove è previsto un impegno a tutelare i diritti di 
proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (con rinvio, in proposito, 
all’accordo di recesso); il mantenimento delle regole nazionali quanto ai regimi relativi 
all’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale; l’impegno a definire un meccanismo 
di cooperazione e di scambio di informazioni sui temi di reciproco interesse quali i profili 
(“approaches”) e le procedure (“processes”) riguardanti i marchi, disegni e brevetti.  

                                                             
33 Cfr. il White Paper, July 2018 (Cm 9593), punto 1.7.8, n. 151, nonché il doc. Explainer for 

the Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the United 
Kingdom and the European Union, in www.gov.uk.  

34 Cfr. A. FINCH, Reply cit., p. 7, rifer. in nota e anche p. 17, sulla posizione espressa nel White 
Paper cit. 
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Nessun cenno è fatto al Tribunale, non diversamente dall’accordo di recesso, che 
contiene i già ricordati artt. 54-61. 

 
9. a) L’applicazione dell’Accordo di recesso non si prospetta senza difficoltà. L’art. 

4 del progetto di accordo prevede comunque che la sua applicazione nel Regno Unito, in 
conformità ai principi generali del diritto UE quali il primato, la diretta applicabilità, la 
disapplicazione delle disposizioni contrastanti, sarà la stessa rispetto agli altri Stati 
membri. In particolare, l’interpretazione e l’applicazione dovranno essere conformi 
(“shall […] be interpeted in conformity with”) alla giurisprudenza della Corte di giustizia, 
fino alla fine del periodo transitorio; per l’epoca successiva i giudici e le autorità del R.U. 
dovranno tenere in debito conto tale giurisprudenza (“shall have due regard”) 
nell’interpretazione dell’accordo. 

Durante il periodo transitorio vengono riconosciute dal R.U. a istituzioni, organi, uffici, 
agenzie dell’Unione le competenze da queste esercitate secondo il diritto dell’Unione e, 
in particolare, per quanto riguarda la Corte di giustizia, essa mantiene la medesima 
competenza giurisdizionale (art. 131 “Shall have jurisdiction as provided for in the 
Treaties”). La competenza pregiudiziale della Corte verrà dunque esercitata negli stessi 
termini in cui è esercitata oggi, almeno fino alla fine del periodo transitorio (un giudice 
britannico o di altro Stato membro potrà rivolgersi alla Corte ponendo quesiti sull’accordo 
di recesso). In epoca successiva, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro ponesse 
una questione interpretativa sull’Accordo, la decisione di tale giudice verrà notificata al 
R.U. (art. 161; le autorità e i giudici, ex art. 4 cit., dovranno tenere in debito conto le 
sentenze pronunciate in via pregiudiziale). La competenza della Corte resta per le cause 
instaurate dal R.U., o contro il R.U., prima della fine del periodo transitorio; parimenti 
per i rinvii pregiudiziali disposti dai giudici del R.U. prima di tale data (art. 86). Resta 
anche nel caso di violazioni commesse dal R.U. prima di tale data (l’iniziativa della 
Commissione deve essere azionata entro quattro anni da tale data, art. 87). Le sentenze e 
i provvedimenti della Corte hanno forza vincolante (art. 89). L’art. 90, par. 1, prevede, 
inoltre, per il Regno Unito, uno speciale diritto di intervento nei rinvii pregiudiziali e nelle 
procedure riguardanti Stati membri dell’Unione, anche successivamente al termine del 
periodo transitorio, fintantochè saranno pendenti controversie ai sensi dell’art. 86. A tal 
fine, la Cancelleria della Corte dovrà continuare a notificare al Regno Unito le ordinanze 
di rinvio pregiudiziale provenienti dagli Stati membri. L’art. 90, par. 2, prevede, inoltre, 
che il Regno Unito potrà intervenire nelle procedure di infrazione riguardanti gli Stati 
membri e nei rinvii pregiudiziali concernenti disposizioni applicabili anche al Regno 
Unito prima del termine del periodo transitorio, purché iniziate prima del termine di 
quattro anni di cui all’art. 87.  

Inoltre, il Regno Unito potrà intervenire nei procedimenti di cui all’art. 95, par. 3, 
ovvero i procedimenti di annullamento ex art. 263 TFUE instaurati avverso decisioni di 
istituzioni, organi, organismi o agenzie adottate prima della fine del periodo transitorio o 
successivamente ad essa, ai sensi degli artt. 92 e 93 dell’accordo. All’art. 158, infine, è 
previsto che la Corte sia competente a pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali sollevati da un 
giudice del Regno Unito con riferimento all’interpretazione della seconda parte 
dell’accordo (relativa ai diritti dei cittadini) nel caso in cui il processo sia iniziato entro il 
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termine di otto anni dalla fine del periodo transitorio35. L’ultimo paragrafo dell’art. 158 
sancisce che in caso di estensione del periodo transitorio per decisione del Comitato 
congiunto di cui all’art. 132, il termine di otto anni sarà esteso per un numero di mesi 
corrispondenti a quelli di proroga36(sarebbe stato, forse, preferibile precisare che, in caso 
di proroga, il termine di otto anni decorre dalla fine del periodo transitorio così come 
prorogato ai sensi dell’art. 132). Inoltre, l’art. 160 prevede che, con riferimento 
all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione europea richiamato dagli art. 
136 e 138, parr. 1 e 2 dell’accordo, siano applicabili, anche successivamente alla fine del 
periodo transitorio, gli artt. 258, 260 e 267 TFUE. Dunque, saranno sempre possibili 
procedure di infrazione, anche con la condanna al pagamento di una sanzione, nonché 
procedure di rinvio pregiudiziale, sebbene per un ambito di applicazione del diritto UE  
limitato, poiché l’art. 136 riguarda le disposizioni applicabili oltre la data del 31 dicembre 
2020 con riferimento alle risorse proprie, e l’art. 138 con riferimento alla partecipazione 
del Regno Unito ai programmi e alle azioni ai sensi del MFF (o QFP, quadro finanziario 
pluriennale) 2014-2020. 

 L’accordo, in disparte  le difficoltà segnalate, prevede, in linea di principio e in  
generale, un dialogo e uno scambio di informazioni fra Corte UE e le più alte giurisdizioni 
del R.U., così come attualmente si svolgono con quelle degli Stati membri (art. 
163).Prevede anche che nei giudizi pendenti avanti ai giudici del R.U., quando si ponga 
un problema di interpretazione ed applicazione dell’accordo, la Commissione UE possa 
presentare osservazioni scritte (e orali, ma con l’autorizzazione del giudice, art. 162).  

Una procedura di conciliazione è prevista in caso di controversia sull’interpretazione 
dell’accordo: una prima fase si svolge avanti a un Comitato misto (composto da 
rappresentanti della UE e del R.U.) e se non viene trovata una soluzione, ciascuna parte 
più sottoporre la controversia ad arbitrato. Il collegio arbitrale ha l’obbligo di sottoporre 
la questione alla Corte di giustizia, la cui decisione sarà vincolante, se la questione 
riguarda l’interpretazione di un principio o di una norma di diritto UE (art. 174; nonché 
parr. 132-135 della “Dichiarazione politica”). La decisione arbitrale, vincolante, se non 
rispettata può avere come conseguenza l’applicazione di sanzioni pecuniarie (“lump sum 
or penalty”), e persistendo la non osservanza, gli obblighi derivanti dall’accordo (le 
disposizioni rilevanti o quelle di altri accordi bilaterali) possono essere sospesi (art. 178). 

A fronte delle incertezze di interpretazione e applicazione delle norme dell’accordo, 
non si può escludere che un giudice nazionale, anche del R.U., possa, durante il periodo 
transitorio, porre questioni pregiudiziali alla Corte. Si ricorda, in primo luogo, che 
l’accordo di recesso deve essere interpretato ed applicato in conformità al diritto 
dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia (art. 4, nonché art. 131, secondo 
cpv.). In secondo luogo, la Corte esercita, al pari delle altre istituzioni, la propria 

                                                             
35 Con specifico riferimento all ‘art. 19, relativo al rilascio di permessi di residenza 

permanente durante il periodo transitorio, il termine di otto anni decorre dalla data in cui l’art. 
19 diviene applicabile. 

36 Cfr. art. 158, par. 3: « In the event that the Joint Committee adopts a decision under Article 
132(1), the period of 

eight years referred to in the second subparagraph of paragraph 1 shall be automatically 
extended 

by the corresponding number of months by which the transition period is extended». 
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giurisdizione come previsto dal diritto UE (art. 131) e, quindi, il giudice nazionale potrà 
porre quesiti interpretativi sia sull’accordo di recesso, sia sui due regolamenti di 
cooperazione rafforzata (o altri), ma anche sull’accordo relativo al Tribunale unificato e 
su ogni altra disposizione rilevante al fine del decidere. 

b) Una conferma indiretta dei problemi posti, a livello giurisdizionale, dalla Brexit, si 
è avuta, in epoca recente, con due sentenze, del Tribunale UE e della Corte di giustizia.  

Il Tribunale ha respinto il ricorso di tredici cittadini britannici (residenti in Stati membri 
diversi dal Regno Unito, privati del diritto di voto in occasione del referendum del 
23.6.2016) contro la decisione del Consiglio dell’Unione, del 22.5.2017, che aveva 
autorizzato l’avvio dei negoziati sulla Brexit. Ha giudicato il ricorso irricevibile, non 
producendo, la decisione, “effetti giuridici idonei ad incidere sugli interessi dei ricorrenti 
modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica”37.  

La Corte, adita in via pregiudiziale dalla Court of Session scozzese (Corte per le cause 
civili in formazione di appello) su ricorso di alcuni membri del Parlamento del Regno 
Unito, del Parlamento scozzese e del Parlamento europeo ha affermato che la notifica 
dell’intenzione di recedere dalla UE è revocabile unilateralmente fino a quando l’accordo 
di recesso non è stato concluso o fino a quando non sia scaduto il termine di due anni, 
eventualmente prorogato, dalla data di notifica dell’intenzione. La revoca, espressa nel 
rispetto delle norme costituzionali nazionali (senza necessità di approvazione da parte del 
Consiglio europeo) riflette una decisione sovrana di mantenere lo status di Paese membro 
dell’Unione europea e pone fine alla procedura di recesso. Il giudice a quo si era, invero, 
posto il problema se potessero presentarsi non solo la possibilità di recesso senza accordo 
e quella di recesso con un accordo, ma anche quella di revoca della notifica 
dell’intenzione di recesso e, quindi, di permanenza nell’Unione. La pronuncia del 
Parlamento sull’accordo di recesso (programmata per l’11.12.2018), a seguito della 
sentenza della Corte (intervenuta il giorno prima, essendo stata decisa con il rito del 
procedimento accelerato), è stata, così, rinviata38.   

Ai non facili profili giuridici si aggiungono, o meglio sovrappongono, quelli politici, 
condizionando l’esito della c.d. Brexit e le sue conseguenze anche sul tema specifico qui 
esaminato.  

 

                                                             
37 Tribunale UE, 26.11.2018, T-458/17, Shindler e a., EU :T :2018 :838, spec. punti 73-78. 
38 Per alcuni rilievi sulla sentenza cit., nonché sulle conclusioni dell’avvocato generale, cfr. G. 

MARTINICO, Scelte sovrane e doveri nella sentenza Wigthman, in www.diritticomparati.it; G. 
MARCHEGIANI, La Corte di giustizia e la revocabilità della dichiarazione di recesso ai sensi 
dell’art. 50 TUE, in eurojus.it. Sugli eventi precedenti e successivi alla sentenza, anche con 
riferimento agli obblighi imposti al Regno Unito dall’European Union (Withdrawal) Act 2018, 
cfr. la scheda La Brexit cit.; A. BIONDI, M. KENDRICK, A second referendum: what question to 
ask and when to do it?, in http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2018/12/12/second-referendum-what-
question-to-ask-and-when-to-do-it/.  


