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SENTENCIA DE LA COUR DE CASSATION, SALA DE LO MERCANTIL,
FINANCIERO Y ECONOMICO, DE 10 DE ENERO DE 2024

CeramTec GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en [omissis]
Plochingen (Alemania), interpuso recurso de casacion [omissis] contra la
sentencia dictada el 25 de junio de 2021 por la cour d’appel de Paris (Tribunal de
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Apelacion de Paris, Francia) [omissis], en el litigio entre ella y Coorstek
Bioceramics LLC, sociedad estadounidense, con domicilio social en [omissis]
Colorado [omissis] (Estados Unidos de Ameérica), anteriormente C5 Medical
Werks LLC, parte recurrida en casacion.

En apoyo de su recurso de casacion, la recurrente invoca dos motivos.
[omissis]

La Sala de lo Mercantil, Financiero y Econdmico de la Cour de cassatien [omissis]
ha dictado la presente sentencia.

Hechos y procedimiento

Segun la sentencia recurrida (Paris, 25 de junio de 2021), lazsociedad CeramTec
GmbH (en lo sucesivo, «sociedad Ceramtec») estavespecializada entelhdesarrollo,
la fabricacion y la distribucion de componentesiceramicos técnicosdestinados, en
particular, a la composicion de implantes de caderao~de totula;, que vende a
fabricantes de protesis para formar protesiS de cadera completas, que se venden a
continuacion a los usuarios finales, come, hospitales o Cirujanos ortopédicos.

Era titular de la patente europea.n.’ EPQ 542,815, que designaba a Francia y se
referia a un material compuesto ceramico, que expiré el 5 de agosto de 2011.

El 23 de agosto de 2011 solicitétresumarcas de [a Unién:

— la marca n.° 10214195, gue “cubre el color rosa pantone 677C, edicion
2010, registrada el'26 de marzo dex2013; con prioridad sobre la base de una marca
alemana de 21de julio,de' 2011,

— la marca figurativa, de, [a®Union n.° 10 214 112, registrada el 12 de abril de
2013, con“prigridad sebrejla base de una marca alemana de 25 de julio de 2011,
queses una representacion,grafica de una bola de color rosa pantone 677C;

=, la marcatridimensional de la Union n.° 10 214 179, registrada el 20 de junio
de 2018, con'prioridad sobre la base de una marca alemana de 26 de julio de 2011.

Estas,marcas designan los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificacion
Internacional de Niza: piezas ceramicas para implantes destinadas a osteosintesis,
recambios de superficies de articulaciones, piezas para distanciacion de huesos;
bolas para articulaciones de cadera, cubiertas y cazoletas de articulaciones de
cadera y piezas para articulaciones de rétula; todos los productos mencionados
para la venta a fabricantes de implantes.

El 13 de diciembre de 2013, la sociedad Ceramtec presentd una demanda por
violacion de marca y competencia parasitaria contra la sociedad Coorstek
Bioceramics LLC (en lo sucesivo, «sociedad Coorstek»), alegando que esta, que
fabrica componentes médicos de ceramica técnica avanzada, en particular para
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proétesis articulares de cadera y espalda y para prétesis dentales, comercializaba un
producto que copiaba el color rosa caracteristico de sus productos. La sociedad
Coorstek presentd una demanda reconvencional dirigida a la anulacion de las
marcas invocadas.

Por otra parte, de la sentencia y de los escritos presentados se desprende que la
sociedad Ceramtec ejercitd acciones por violacion de sus marcas y por
competencia parasitaria en Alemania, Estados Unidos de América y Suiza. Las
resoluciones de la Oficina alemana de Marcas y Patentes de 21 de junio y 11 de
julio de 2018 por las que se anularon las marcas de que se trata Sonwobjeto de
procedimientos de apelacion. En Estados Unidos de América, lasreselucion de la
District Court de Colorado de 5 de enero de 2017 por la que sesanularon, las
marcas estadounidenses fue revocada en apelacién mediante resolucion de 11 de
septiembre de 2019. Dado que la Oficina suiza denegé el registre de, lasymarcas
por falta de caracter distintivo adquirido por el uso en Suiza,la seciedad €eramtec
retird sus marcas. El 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelacion de Stuttgart,
que conocia de una demanda por violacion .de “marea, tevoconla decision de
suspender el procedimiento entablado por la ‘sociedad,Ceramtec ante el Tribunal
de Stuttgart. Se apart6 de la apreciacién delprimer @rgane jurisdiccional sobre las
posibilidades de éxito de la solicitud de anulacién de la marca sobre la base de la
mala fe.

Mediante sentencia de 25 de junio de,2021y,la ceurd’appel de Paris anuld las tres
marcas de la Unidn por haber sidojsolicitadas‘de mala fe.

Sefialo que, en la fecha,de“presentacion de la solicitud de registro de las tres
marcas de color, a saber,"€h23\de agosto de 2011, la sociedad Ceramtec estaba
convencida del efectostécnice, delxoxide de cromo para garantizar la dureza y la
resistencia de das bolas de ceramica‘utilizadas en la construccion de las protesis
médicas y que habia tratadoyde proteger el color rosa de las bolas, que resultaba
del efecto inducidovpor,la presencia de 6xido de cromo en la ceramica. Dedujo de
ello que la soeiedad, Ceramtec habia tenido la intencion de prorrogar el monopolio
querestentaba sobre la selucion técnica anteriormente protegida por una patente,
que.expirg el 5 de agesto de 2011.

Segun, el Tribunal de Apelacion, la mala fe se caracterizaba por la voluntad, no de
impedirgueslos competidores siguieran utilizando el color rosa, sino de prolongar
un menopolio e impedir que los competidores entraran en el mercado que
dominaba la sociedad Ceramtec gracias al material que componia sus productos, a
saber, el 6xido de cromo en una proporcion que producia el efecto de colorear la
ceramica de rosa.

El Tribunal de Apelacion considerd que el solicitante habia tenido, por lo tanto, la
intencion de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los
comprendidos en la funcion de una marca, a saber, la indicacion del origen, dado
que la sociedad Ceramtec consideraba el color rosa, en la fecha de presentacion de
las solicitudes de registro, no como un signo de adhesion de la clientela, sino
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como un efecto de un componente de su material, que consideraba que contribuia
a su resistencia.

La sociedad Ceramtec, que interpuso recurso de casacion, reprocha a dicha
sentencia la anulacién de sus tres marcas de la Unibn, asi como que haya
declarado la inadmisibilidad de la accion por violacion de sus marcas.

Indicacion del motivo

Segun el motivo del recurso de casacion, que requiere preguntar al Tribunal de
Justicia de la Union Europea (TJUE), el articulo 7, apartado 1, letra &), inciso ii),
del Reglamento n.° 207/2009, de 26 de febrero de 2009, prohibe la presentacion
como marca de los signos constituidos exclusivamente perila forma,delzproducto
necesaria para obtener un resultado técnico y respondeal objetivonde Jinterés
general de evitar que el Derecho de marcas llegue a conferiv’ @ tina,empresa un
monopolio sobre soluciones técnicas o sobre caracteristicas de,use,deun producto.
Habida cuenta de la existencia de este text0 especial, una interpretacion del
articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento N2 207/2009,'de 26 de febrero de
2009, que permita anular una marca por_el mero “heche, desque su solicitante
Unicamente pretende perpetuar derechossysobresuna solucion técnica, sin que se
demuestre que el derecho sobre la marca garantiza o perpetua efectivamente la
proteccion de tal solucidn técnicamequivaldria,'segundla recurrente en casacion, a
eludir el &mbito de aplicacign del articulo %, apartado 1, letrae), incisoii), y a
ignorar los &mbitos de aplicacién respectivos de‘estas dos disposiciones.

Por consiguiente, el réeursondercasaeion plantea la cuestion de la articulacion entre
los articulos 7 y 52, apartado,1;\etra b)y, del Reglamento n.° 207/2009, cada uno de
los cuales enuncia metives'de nulidad absolutos de una marca. Es la primera vez
que se plantea“esta cuestion antesel Tribunal de Casacion y el TJUE no parece
haberse pronunciado'sobreva edestion planteada en el presente asunto.

Recordaterio devos textos aplicables

Derecho de la.Unién

Habida cuenta de la fecha de presentacion de la solicitud de las marcas de que se
trata, aysaber, el 23 de agosto de 2011, procede aplicar las disposiciones del
Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca comunitaria, en su redaccion anterior al Reglamento 2015/2424, de 16 de
diciembre de 2015, que entrd en vigor el 23 de marzo de 2016.

El articulo 7 de dicho Reglamento establece motivos de denegacion absolutos de
registro de un signo como marca. En particular, el articulo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del citado Reglamento prevé que se denegara el registro de los signos
constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico.
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Este articulo se reproduce actualmente en el articulo 7 del Reglamento (UE)
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre
la marca de la Union Europea (en lo sucesivo, «<RMUE»).

El TIUE ha precisado que esta prohibicion respondia al objetivo de «evitar que la
proteccion del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre
soluciones técnicas o0 sobre caracteristicas de uso de un producto, que el usuario
pueda buscar en los productos de los competidores» y asi «evitar que la proteccion
conferida por el derecho de marca se extienda mas alla de los signos que permiten
distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competideres, hasta
convertirse en un obstaculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que
incorporen dichas soluciones técnicas o dichas caracteristicas de usoycompitiendo
con el titular de la marca» (TJUE, sentencias Philips, de_18 ‘deyjunie, de, 2002,
C-299/99, apartados 78 y 79, y de 23 de abril de 2020, GOmbéc Kutate, C+237/19,
apartado 25).

Por otra parte, el TJUE ha declarado que los metivos ‘de denegacion absolutos de
registro de una marca contemplados en el articulo 7 tenian caracter autonomo, lo
que resultaba de la referencia a los mismas de forma“consecutiva y el uso del
término «exclusivamente». En consecuencia, uno soloyde esos motivos basta para
justificar la denegacién o la anulacién de un registro de marca, dado que se aplica
plenamente a ese signo [TJUE, 18 de septiembrede 2014, Hauck, C-205/13, sobre
la aplicacion del articulo 3, apartado 1, letrae); de la Directiva 2008/95].
Asimismo, preciso que la anulacién sole se produciria si alguno de esos motivos
estuviera plenamente caracterizade, y “gue admitir la aplicacion de dicha
disposicion en el casowde que cada“uno de los tres motivos de denegacion
enunciados se hubiera comprobadossolo parcialmente iria manifiestamente en
contra del objetivaydeyinterés general*que subyace a la aplicacion de los tres
motivos [de denegacién] del registro (TJUE, 16 de septiembre de 2015, Société
des Produits Nestlé; C-215/14, apartado 50, por analogia).

El articulo 52, apartado 1, del Reglamento n.°207/2009, titulado «Causas de
nulidad absoluta», tiene el siguiente tenor:

«L, “La nultdad 'de la marca comunitaria se declarara, mediante solicitud
presentada ante Ia Oficina o mediante una demanda de reconvencion en una
aceion porwiglacion de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las
disposiciones del articulo 7;

b)  cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado
de mala fe.»

Estas disposiciones reproducen las del articulo 51 del Reglamento n.° 40/94, de 20
de diciembre de 1993, y actualmente se recogen en el articulo 59, apartado 1,
del RMUE.
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La mala fe no esta definida en ningun texto, si bien el TJUE ha sefialado que
constituia un concepto autdbnomo de Derecho de la Union que ha de interpretarse
de manera uniforme en la Union y para cuya apreciacion procede tomar en
consideracion todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que
existian en el momento de presentar la solicitud de registro [sentencia de 27 de
junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, por analogia en la medida en
que se referia a la interpretacion del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva
2008/95/CE].

Ha precisado que, cuando de las circunstancias se desprenda que €l titular de la
marca impugnada ha presentado la solicitud de registro de dicha marcascon la
intencion de menoscabar, de un modo no conforme con las gracticasslealesy, los
intereses de terceros, o con la intencion de obtener, sin_tener siquiera™la mira
puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo ¢on fines\diferentes a1os
correspondientes a las funciones de la marca, la existencia‘de/tal intencion debe
conducir a la aplicacion de la causa de nulidad abseluta‘contemplada‘del articulo
52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009%(veaseneneste sentido, la
sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton, Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, apartados 46,54 y 56).

Derecho nacional

En el Derecho nacional, en la fecha‘de presentacion de las solicitudes de que se
trata, la mala fe no estaba contemplada. ENarticulo L. 712-6 del code de la
propriété intellectuelle (Codigo de [aPropiedad Intelectual) disponia lo siguiente:
«en caso de que se solicitewun registro enfraude de los derechos de un tercero o en
violacion de una gbligacion,legal,o cenvencional, la persona que considere tener
un derecho sobre lamareagpodra reivindicar su propiedad ante los tribunales.»

Segun la jurisprudencia de los drganos jurisdiccionales franceses, la anulacion de
una marea solicitada en\fraude de los derechos de un tercero puede solicitarse
sobre la base“del prineipio. fraus omnia corrumpit, en relacion, desde la loi de
transposition (Ley de\transposicion) de 4 de enero de 1991, con el articulo L.
712-6 dehCédigo de'la Propiedad Intelectual, y se inscribe asi en el marco de las
causas,de anulaeion del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95
(Com$1%,de marzo de 2021, recurso de casacion n.° 18-19 774).

La Cour de cassation considera «que la solicitud de registro de marca adolece de
fraude cuando se efectla con la intencion de privar a un tercero de un signo
necesario para su actividad» (Com., 25 de abril de 2006, n.° 04-15 641, Bol.
n.° 100) o cuando se aportan pruebas de intereses ignorados deliberadamente por
el solicitante (Com., 12 de diciembre de 2018, recurso de casacion n.° 17-24 582),
asi como cuando las multiples solicitudes de registro de marcas se inscriben en
una estrategia comercial que tiene por objeto privar a los actores del uso de un
nombre necesario para su actividad actual o futura (Com., 1 de junio de 2022,
recurso de casacion n.° 19-17 778).
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Fundamentacion de la peticion de decision prejudicial

La sociedad Ceramtec alega que el articulo 7, apartado 1, letra €), inciso ii), del
Reglamento n.° 207/2009 prohibe registrar como marcas los signos «constituidos
exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado
técnico» con el objetivo de impedir que el derecho de marca llegue a conferir a
una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre caracteristicas de
uso de un producto que el usuario pueda buscar en los productos de los
competidores (TJUE, 23 de abril de 2020, Gbmboc Kutato, C-237/19, apartado
25) y, de este modo, perpetuar, sin limitacion en el tiempo, derechos*exclusivos
sobre soluciones técnicas (misma sentencia, apartado 27) u otrossderechosygue el
legislador de la Union ha querido sujetar a plazos de cadueidad (TJUE, 16 de
septiembre de 2015, Société des produits Nestlé c/Cadbury, \C=215/14,
apartado 45).

Basandose en la jurisprudencia del TJUE, en particular enslas sentencias Hauck y
Société des produits Nestlé c/Cadbury (antesscCitadas), \la ‘sociedad "Ceramtec
considera que los motivos absolutos enumerados,en ‘el articulo 7+del Reglamento
n.2 207/2009, que deben caracterizarse individualmente ysno, pueden serlo en
combinacion unos con otros, son autonomos y no pueden, Si no se acreditan,
caracterizar la mala fe a que se refieré el articulor 52, apartado 1, letra b), de dicho
Reglamento, a menos que se pueda recurrir al cencepto de mala fe para eludir o
ignorar los requisitos de aplicacion de los motives de'denegacion del articulo 7.

Afade que esta elusion serfa eontraria alobjetivo del Reglamento, que no solo
exige la intencion de garantizarsla proteccion de una solucion técnica por el
derecho de marcas, sino también su ‘proteccion efectiva. Pues bien, en el presente
asunto, la sociedathCeramtecisostvo que habia descubierto, tras la expiracion de
su patente y lagpresentacion de las marcas europeas controvertidas, que el 6xido de
cromo, que conferia el eolor, rosa*solicitado como marca y formaba parte de la
presentacion deslas,marcas,figurativas y tridimensionales, no tenia en realidad
ningun‘efectostécniconDedujo de ello que, a falta de cualquier efecto técnico de
dichey, componente, las “marcas que protegen el color rosa no podian haber
desviadorelhderechosde marcas de su finalidad, de manera que la mala fe no podia
caracterizarse,al no existir un efecto técnico digno de proteccion.

Aduce quetlaimera intencion del solicitante es inoperante para caracterizar la mala
fe en‘el sentido del articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009
cuando ‘ningun efecto técnico puede protegerse por ese medio. Considera que
adoptar la solucion contraria permitiria a un tercero oponerse a la presentacion de
la solicitud de registro de una marca por los motivos del articulo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento sin que se cumplan los requisitos para su
aplicacion, lo que equivaldria a convertir el concepto de mala fe en una puerta
trasera para aplicar dicho motivo de denegacién sin exigir que concurran los
requisitos para su aplicacion.
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La sociedad Coorstek arguye que ambos textos responden a objetivos diferentes y
que no puede considerarse que el articulo 7, apartado 1, letrae), inciso ii), del
Reglamento n.° 207/2009 constituya un texto especial que prevalezca sobre el
articulo 52, apartado 1, letra b). A su juicio, se trata de dos supuestos de anulacién
de una marca basados en dos fundamentos completamente distintos. Lo que esta
en tela de juicio a la hora de apreciar la mala fe es el comportamiento del
solicitante y no las cualidades intrinsecas del signo de que se trata. Ademas, dado
que la mala fe se aprecia el dia de la presentacidn de la solicitud de registro, es
irrelevante que el monopolio sobre el signo no permita realmente proteger la
solucion, siempre que el solicitante crea en ello, en la medida en que“solo debe
tenerse en cuenta la intencion de este. Asi pues, la presentacion ‘de umsigno
efectuada con el fin de reservarse una solucion técnica, atenta “contra, la
competencia leal, aun cuando el efecto técnico patentado,.que ha'pasado asser'de
dominio publico, resulte finalmente ineficaz.

La Abogada General considera que las respuestasy,dadasspor-el TJUE sobre el
concepto de mala fe son suficientes para responderial motivo gue funda el recurso
de casacidn sin basarse en una interpretacion no evidente del Reglamento.

La cour d’appel de Paris considero, en su Sentencia dex25 de junio de 2021, que la
sucesion de derechos de propiedad dndustrialfno debia,servir para proteger la
misma caracteristica del producto y que la“intencion de proteger una solucion
técnica mas alla del plazo de proteceion de\a patente caracterizaba la mala fe del
solicitante, sin que este pudiera reprochar validamente al juez haber confundido la
mala fe con el motivo de tenegacion basado en‘el articulo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamente.n.®207/2009:

En cambio, el Tribunal de “Apelaciénsde Stuttgart, en una sentencia de 13 de
marzo de 2023, consider@ que ‘el hecho de que la coloracion rosa caracteristica
fuera necesaria para obtenerun efecto técnico se corresponde, en realidad, con el
motivo _de, denegaciony, del “articulo 7, apartado 1, letrae), incisoii), del
Reglamento n.° 20%/2009, de 26 de febrero de 2009, que deberia haberse invocado
sobrexla hase deharticulons2, apartado 1, letra a), y no del articulo 52, apartado 1,
letra b).

De ellosse infiere que existe una divergencia de interpretacion entre los 6rganos
jurisdiceionales de apelacion de los Estados miembros en cuanto a la articulacién
de los motivos de denegacion absolutos contemplados en el articulo 7 del
Reglamento n.°207/2009 y la mala fe que constituye una causa de nulidad
prevista en el articulo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Cuestiones prejudiciales

Asi pues, se plantea la cuestion de la articulacién de los motivos de denegacion
absolutos previstos en el articulo 7 del Reglamento n.° 207/2009, al que se remite
el articulo 52, apartado 1, letraa), de dicho texto, y el articulo 52, apartado 1,
letra b), que se refiere a la presentacién de la solicitud de mala fe.
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En la medida en que la mala fe constituye un concepto autdbnomo del Derecho de
la Union sujeto a una interpretacion uniforme, procede plantear al TIUE las
siguientes cuestiones prejudiciales:

¢Son auténomas, o incluso excluyentes, las causas de nulidad basadas, por un
lado, en el registro de una marca contraviniendo las disposiciones del articulo 7 vy,
por el otro, en la mala fe del solicitante el dia de la presentacion de la solicitud de
registro, que constituyen el objeto, respectivamente, del articulo 52, apartado 1,
letra @), y letra b), de dicho Reglamento?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestion prejudicial, ¢cabe apreciar la
mala fe del solicitante Unicamente a la luz del motivo de denegacién absoluto de
registro establecido en el articulo 7, apartado 1, letra e), inciso 1)ydel Reglamento
n.2 207/2009, sin que se compruebe que el signo cuyo registro se ‘solicita como
marca esta constituido exclusivamente por la forma del preducto necesaria para
obtener un resultado técnico?

¢Debe interpretarse el articulo 52, apartadofl, letra b), del Reglamento (CE)
n. 207/2009 en el sentido de que excluye, la mala feidesunsolicitante que ha
presentado una solicitud de registro de marca con la, intencién de proteger una
solucidn técnica cuando se descubregconyposterioridada dicha solicitud, que no
existia ningun vinculo entre la solucién téenica de que se trata y los signos
constitutivos de la marca solicitada?

EN VIRTUD DE TODOLO'EXPUESTO, la‘Cour:
Visto el articulo 267 del Tratade de‘kuncienamiento de la Union Europea,

PLANTEA al Tribunal*de®Justicia‘de la Unién Europea las siguientes cuestiones
prejudiciales;

«1. ¢Debeyinterpretarse, elarticulo 52 del Reglamento (CE) n.°207/2009 del
Consejo, de 26,de febrerode 2009, sobre la marca comunitaria, en el sentido de
que los,metivos de denegacion del articulo 7, previstos en su apartado 1, letra a),
son‘autonemas y excluyentes de la mala fe a que se refiere su apartado 1, letra b)?

2.  Enncaso\ de respuesta negativa a la primera cuestion prejudicial, ¢cabe
apreciaria mala fe del solicitante Unicamente a la luz del motivo de denegacion
absolutode registro establecido en el articulo 7, apartado 1, letra €), inciso ii), del
Reglamento n.° 207/2009, sin que se compruebe que el signo cuyo registro se
solicita como marca esta constituido exclusivamente por la forma del producto
necesaria para obtener un resultado técnico?

3. ¢Debe interpretarse el articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
n.0 207/2009 en el sentido de que excluye la mala fe de un solicitante que ha
presentado una solicitud de registro de marca con la intencidén de proteger una
solucion técnica cuando se descubre, con posterioridad a dicha solicitud, que no
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existia ningun vinculo entre la solucion técnica de que se trata y los signos
constitutivos de la marca solicitada?»

[omissis]
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