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La détermination du public pertinent comme 

étant d’un niveau d’attention élevé 

questionne toutefois. Classiquement, un 

niveau d’attention élevé du public pertinent 

est retenu lorsque la clientèle est 

professionnelle1, que le prix de vente des 

produits est élevé2, ou en raison de l’impact 

de l’achat sur la sécurité3. Élever le niveau 

d’attention du public paraît justifié lorsque ce 

dernier est spécialisé4, quand bien même il 

serait moyen5. Aucun élément ne semble 

justifier en l’espèce que le niveau d’attention 

du public pertinent soit supérieur à la 

moyenne. Bien que n’étant pas le seul arrêt 

qui fait le choix de retenir un public pertinent 

d’attention élevée6, le raisonnement surprend. 

Il est permis de penser que le défaut de 

distinctivité aurait pu être retenu sans avoir 

recours à la référence à un tel public. 

Retour au sommaire 
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Lorsqu’un effet technique, anciennement 

breveté, se manifeste par une couleur, le 

dépôt de cette couleur à titre de marque peut-

il être considéré comme frauduleux ? La Cour 

de cassation interroge la Cour de Justice de 

l’Union européenne (CJUE) sur la manière 

dont doivent s’articuler les articles 7 et 52 du 

Règlement (CE) n° 207/2009, relatifs aux 

 
1 TUE, 21 décembre 2021, European Federation of Financial 
Analysts’ Societies (EFFAS) contre EUIPO, point 24. 
2 TUE, 22 mars 2011, Ford Motor Company contre OHMI, T-
486/07, point 21. 
3 Ibid., point 21. 
4 TUE, 6 décembre 2023, DGC Switzerland AG contreEUIPO, 
T-85/23, point 16. « l’ensemble des produits et services en cause s’adresse 
tant au grand public qu’au public spécialisé dans le domaine des technologies de 

motifs de refus d’enregistrement et aux 

causes de nullité des marques européennes.  

 

La société CeramTec fabrique des céramiques 

techniques qu’elle vend à des fabricants de 

prothèses chirurgicales. Elle était titulaire 

d’un brevet européen portant sur un matériau 

de céramique composé d’oxyde de chrome 

qui a pour effet d’apporter dureté et 

résistance à la céramique, et qui induit une 

coloration rose. En 2011, quelques jours 

après l’expiration du brevet, la société a 

déposé trois marques européennes pour des 

implants chirurgicaux en classe 10 : une 

marque couvrant la couleur rose Pantone 

677C, ainsi qu’une marque figurative et une 

marque tridimensionnelle représentant une 

bille de cette même couleur.  

 

Après avoir constaté qu’une société 

concurrente fabrique et commercialise des 

prothèses médicales du même rose, elle 

l’assigne en contrefaçon de marques. La 

société défenderesse demande 

reconventionnellement l’annulation desdites 

marques. La Cour d’appel de Paris lui donne 

raison, considérant que l’intention du 

déposant était d’empêcher ses concurrents 

d’utiliser, non pas la couleur rose, mais 

l’oxyde de chrome dans une proportion qui a 

pour effet de colorer la céramique en rose. 

Pour la cour, cette volonté de prolonger son 

monopole sur un effet technique caractérise 

sa mauvaise foi. Or, la mauvaise foi est une 

cause de nullité de la marque énoncée à 

l’information, le niveau d’attention de ceux-ci variant respectivement de moyen à 
élevé ». 
5 TUE, 24 février 2021, Sonova AG contre EUIPO T-61/20, point 
11. L’attention élevée du public pertinent est retenue pour des 
« logiciels pour apparaît de correction auditive. » 
6 TUE, 10 mars 2021, Hauz 1929 Ltd contre EUIPO, T 62/20. Un 
niveau d’attention élevé avait été retenu pour un public pertinent 
visé par une marque commercialisant des lits et matelas. 
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l’article 52, § 1, sous b) du Règlement (CE) n° 

207/20091.  

 

La société CeramTec se pourvoit en 

cassation. Elle fait grief aux juges du fond de 

confondre la cause de nullité de la marque 

résultant de la mauvaise foi, avec le motif de 

refus d’enregistrement des signes constitués 

exclusivement par la forme du produit 

nécessaire à l’obtention d’un résultat 

technique énoncé à l'article 7, § 1, e), ii), du 

même règlement2. Elle soutient en effet que 

les motifs de l’article 7 sont autonomes et ne 

peuvent être caractérisés par combinaison 

avec la mauvaise foi. Autrement, l’article 52 

deviendrait un moyen de contourner les 

conditions de l’article 7. Or, il n’est pas 

démontré en l’espèce que les signes déposés 

sont exclusivement constitués par la forme du 

produit nécessaire à l’obtention d’un résultat 

technique. Ensuite, elle ajoute avoir 

découvert, après le dépôt des marques, que 

l’oxyde de chrome n’a en réalité aucun effet 

technique, de sorte qu’elle prétend que sa 

mauvaise foi ne peut être retenue. Ce à quoi 

la société défenderesse répond que la 

mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt. Dès 

lors, peu importe que l’effet technique 

anciennement breveté se révèle inefficace, 

tant que l’intention du déposant était celle de 

prolonger son monopole sur cet effet.   

 

La Cour de cassation commence par rappeler 

la jurisprudence de la CJUE. Concernant 

d’abord l’article 7 § 1, e), cette dernière a 

 
1 Art. 52, § 1, Règlement (CE) n° 207/2009 : « § 1 La nullité de la 
marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de 
l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :  
a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux 
dispositions de l'article 7 ;  
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de 
marque ».  
2 Art. 7, § 1, e), Règlement (CE) n° 207/2009 : « § 1 Sont refusés à 
l’enregistrement : (…) e) les signes constitués exclusivement :  
i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du 
produit ; 

précisé son objectif : empêcher que la marque 

confère à une entreprise un monopole sur des 

solutions techniques ou des caractéristiques 

utilitaires et éviter qu’une telle protection ne 

poursuive une fonction autre que distinctive3. 

En outre, les motifs de refus d’enregistrement 

énoncés à l’article 7, § 1, e) sont autonomes : 

un seul de ces trois motifs suffit à justifier le 

refus ou l’annulation de l’enregistrement 

d’une marque4, mais, en revanche, si les trois 

motifs sont partiellement vérifiés, cette 

disposition s’en trouve écartée5. Concernant 

ensuite l’article 52, la CJUE a considéré que 

la mauvaise foi, qui est une notion autonome 

du droit de l'Union européenne6, est 

caractérisée lorsque le titulaire a déposé la 

marque avec l'intention de porter atteinte, 

d'une manière non conforme aux usages 

honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec 

l'intention d'obtenir un droit exclusif à des 

fins autres que celles relevant des fonctions 

d'une marque7. Mais, reste à savoir comment 

s’articulent ces deux articles. Sur ce point, la 

Cour de cassation relève une divergence 

d'interprétation entre des juridictions d'appel 

des États membres. Contrairement à la 

solution de la Cour d’appel de Paris qui s’est 

fondé sur la mauvaise foi énoncée au point b) 

de l’article 52, § 1 la Cour d'appel de Stuttgart, 

dans un arrêt du 13 mars 2023, a retenu que 

le fait que la coloration rose soit nécessaire 

pour obtenir un effet technique correspond, 

en réalité, au motif de refus prévu à l'article 7, 

§ 1, e) ii), qui aurait dû être invoqué sur le 

fondement du point a) de l'article 52, § 1.  

 

ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention 
d'un résultat technique ; 
iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur 
substantielle au produit ».  
3 CJUE, 18 juin 2002, « Philips », C-299/99, points 78 et 79 ; CJUE, 
23 avr. 2020, « Gömböc », C-237/19, point 25.  
4 CJUE, 18 sept. 2014, « Hauck », C-205/13. 
5 CJUE, 16 sept. 2015, « Nestlé », C-215/14, point 50. 
6 CJUE, 27 juin 2013, « Malaysia Dairy Industries », C320/12. 
7 CJUE, 12 sept. 2019, « Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret », 
C-104/18 P, points 46, 54 et 56. 
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En conséquence, la Cour de cassation sursoit 

à statuer et renvoie à la CJUE les trois 

questions préjudicielles suivantes : les deux 

causes de nullité énoncées à l’article 52, qui 

sont d’un côté, la contrariété aux dispositions 

de l’article 7 (point a), et de l’autre, la 

mauvaise foi (au point b), sont-elles 

autonomes, voire exclusives ? En cas de 

réponse négative, la mauvaise foi du déposant 

peut-elle être appréciée à l’aune du seul motif 

visé à l'article 7, § 1, e), ii) sans qu'il ne soit 

pour autant constaté que le signe déposé est 

exclusivement constitué par la forme du 

produit nécessaire à l'obtention d'un résultat 

technique ? Finalement, la mauvaise foi du 

déposant peut-elle être caractérisée si ce 

dernier a eu l’intention de protéger une 

solution technique à travers la marque, mais a 

ensuite découvert l’absence de lien entre le 

signe déposé et la solution technique en cause 

?  

Ces questions témoignent, une fois de plus, 

des difficultés éprouvées face à la forme 

fonctionnelle qui, au carrefour de plusieurs 

branches du droit de la propriété 

intellectuelle, continuent d’engendrer 

divergences et incertitudes jurisprudentielles.  

Retour au sommaire 
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Il résulte du Code de la propriété intellectuelle 

que l’une des limites au dépôt légitime d’une 

marque est l’existence d’un « droit antérieur » 

 
1 CA Bordeaux, 25 janvier 2022, n° 18/06676 

au profit d'un tiers. Dans la présente affaire, 

la Cour de cassation a rendu une décision sur 

la recevabilité de l'action en nullité d'un 

titulaire d’un « droit antérieur » de la marque 

déposée postérieurement. 

 

En l’espèce, la société JDC Aquitaine, 

devenue la société JDC, exploite, entre autres, 

une activité de vente et location de caisses 

enregistreuses. Elle est titulaire de diverses 

marques verbales et figuratives toutes 

contenant le terme « JDC ». Cette société a 

assigné en concurrence déloyale et parasitaire 

les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC 

Languedoc et JDC Normandie à la suite 

notamment de la création, par ces dernières, 

d'un site Internet dont le nom de domaine 

est : http://www.jdc-caisse-enregistreuse.fr. 

Peu de temps après, la société JDC Midi-

Pyrénées a assigné la société JDC en nullité de 

ses marques du fait de l’atteinte portée à sa 

dénomination sociale, antérieure au dépôt des 

marques par la société JDC. Par ailleurs, la 

société JDC a formé une demande 

additionnelle en contrefaçon de ses marques 

et les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC 

Languedoc et JDC Normandie ont 

reconventionnellement demandé l'annulation 

des marques de la société JDC pour atteinte à 

leurs droits antérieurs respectifs. Un pourvoi 

est formé par la société JDC faisant grief à 

l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 

janvier 20221 d’avoir déclaré la nullité de ses 

marques. La Cour de cassation est ainsi 

amenée à se prononcer sur la question de 

savoir dans quelle mesure le titulaire d'un « 

droit antérieur » peut agir en nullité d'une 

marque déposée postérieurement. 

 

La Cour de cassation, dans son arrêt de rejet 

du 10 janvier 2024, rappelle tout d’abord qu’« 

Il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du 


