PROCTER & GAMBLE / OAMI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 20 de septiembre de 2001 *

En el asunto C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, con domicilio social en Cincinnatti (Estados
Unidos), representada por el Sr. T. van Innis, avocat, que designa domicilio en
Luxemburgo,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casacidn interpuesto contra la sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala
Segunda) el 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY)
(T-163/98, Rec. p. 1I-2383), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,
en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia considerd que la Sala
Primera de Recurso de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) no habia infringido el articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) n® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), al dictar su resolucion de 31 de julio
de 1998 (asunto R 35/1998-1),

* Lengua de procedimiento: francés,
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y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos),
representada por los Sres. O. Montalto y E. Joly, en calidad de agentes, que
designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G.C. Rodriguez Iglesias, Presidente, C. Gulmann,
M. Wathelet y V. Skouris, Presidentes de Sala, J.-P. Puissochet (Ponente),
P. Jann, L. Sevon y R. Schintgen, las Sras. E Macken y N. Colneric y el St. S. von
Bahr, Jueces;

Abogado General: St. EG. Jacobs;

Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de divisidn;

habiendo considerado el informe para la vista;

oidos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 30 de enero de 2001,
durante la cual Procter & Gamble Company estuvo representada por el Sr. T. van
Innis, asi como por el Sr. E Herbert, avocat, y la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) por los Sres. O. Montalto y
E. Joly, ' ‘

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia piblica el
S de abril de 2001;
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dicta la siguiente

Sentencia

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 8 de
octubre de 1999, Procter & Gamble Company (en lo sucesivo, «Procter &
Gamble») interpuso, con arreglo al articulo 49 del Estatuto CE del Tribunal de
Justicia, un recurso de casacidén contra la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY)
(T-163/98, Rec. p. II-2383; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la
cual este altimo, basandose en un motivo tinico, la infraccidon del articulo 62,
apartado 1, del Reglamento (CE) n°® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), anuld la resolucién
de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonizaciéon del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») de 31 de julio
de 1998 (asunto R 35/1998-1; en lo sucesivo, «resoluciéon controvertida») por la
que se desestima el recurso interpuesto por Procter & Gamble contra la
denegacién de registro como marca comunitaria del sintagma Baby-dry para
pafiales desechables de papel o celulosa y pafiales de gasa.

El Reglamento n° 40/94

A tenor del articulo 7 del Reglamento n°® 40/94:

«1. Se denegara el registro de:

a) los signos que no sean conformes al articulo 4;
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b) las marcas que carezcan de caricter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la
época de produccién del producto o de la prestacién del servicio, u otras
caracteristicas del producto o del servicio;

2. Elapartado 1 se aplicara incluso si los motivos de denegacion sélo existieren
en una parte de la Comunidad. :

3. Las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca hubiera
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro,
un caracter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la
misma.»

A tenor del articulo 62, apartado 1, del Reglamento n°® 40/94:

«Fxaminado el fondo del recurso, la sala de recurso fallarid sobre el recurso.
Podra, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictd la resolucién
impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé
cumplimiento.»
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Los hechos del litigio

Mediante escrito de 3 de abril de 1996, Procter & Gamble solicitd a la OAMI el
registro como marca comunitaria del sintagma Baby-dry para paiiales desecha-
bles de papel o celulosa y para pafiales de gasa.

El examinador de la OAMI deneg6 dicha solicitud el 29 de enero de 1998.
Mediante la resolucién controvertida la Sala Primera de Recurso de la OAMI
desestimd el recurso que Procter & Gamble habia interpuesto contra la
resolucién del examinador. Dicha Sala consideré que el sintagma Baby-dry
estaba formado exclusivamente por términos que podian servir, en el comercio,
para designar el destino del producto de que se trata, que, ademas, carecia de
caracter distintivo y que, por consiguiente, no procedia su registro en virtud del
articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n® 40/94. Asimismo, dicha
Sala declar6 la inadmisibilidad de la argumentacién de Procter & Gamble
relativa al caracter distintivo que, a su juicio, habia adquirido la marca como
consecuencia del uso que se habia hecho de ella, con arreglo al articulo 7,
apartado 3, del Reglamento n°® 40/94, por cuanto tal argumentacién no habia
sido previamente expuesta ante el examinador de la OAMI.

La sentencia recurrida

La sentencia recurrida admitid, en primer lugar, que el sintagma Baby-dry no

. . , - . ’ ) . .
podia constituir una marca comunitaria, confirmando asi la apreciaciéon
formulada en la resolucién controvertida.

El Tribunal de Primera Instancia considerd, en efecto, que los signos compuestos
exclusivamente de términos que pueden servir, en el comercio, para designar el
destino del producto debian reputarse inapropiados, por su propia naturaleza,
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para distinguir los productos de una empresa de los de otra, aunque el motivo de
denegacién solo exista en una parte de la Comunidad. Los pafiales tienen una
funcién de absorcidn para mantener secos a los bebés. De ello dedujo que el
sintagma Baby-dry se limitaba a informar al consumidor sobre el destino del
producto sin incluir ningéin elemento adicional adecuado para conferirle un
caracter distintivo.

En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia examin6 la alegacion
formulada con caracter subsidiario por la demandante, segtn la cual, la
resolucién controvertida declard, indebidamente, inadmisible la proposicién de
prueba formulada por Procter & Gamble en cuanto al caracter distintivo que, a
su juicio, el sintagma Baby-dry habia adquirido como consecuencia del uso, con
arreglo al articulo 7, apartado 3, del Reglamento n® 40/94, por no haber sido
propuesta con anterioridad al examinador. Considerd que, al declarar dicha
inadmisibilidad, la Sala de Recurso habia infringido el ‘articulo 62 del Regla-
mento n° 40/94, el cual, interpretado a la luz del sistema de dicha disposicion,
que implica continuidad en la OAMI entre la intervencion del examinador y la de
las Salas de Recurso, no permite que la Sala desestime una argumentacioén por el
mero hecho de no haber sido expuesta ante el examinador.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia llegd a la conclusién de que
procedia anular la resolucion controvertida por cuanto la Sala de Recurso de la
OAMI se habia negado, indebidamente, a examinar la argumentacién de Procter
& Gamble relativa al articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

Desestimé las demas pretensiones de Procter & Gamble y anuld la resolucion
controvertida.

El recurso de casacion

Procter & Gamble solicita al Tribunal de Justicia que anule !a sentencia recurrida
en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia considerd que, al adoptar la
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resolucidén controvertida, la Sala Primera de Recurso de la OAMI no habia
infringido el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94. Asimismo
pidid que se condenara en costas a la OAMI.

La OAMI solicita que se desestime el recurso de casacidén y que se condene en
costas a Procter & Gamble.

Sobre la admisibilidad del recurso de casacién

Alegaciones de las partes

La recurrente sostiene, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia
desestimd parcialmente sus pretensiones, ya que habia invocado la infraccién del
articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n°® 40/94 contra la
resolucion controvertida y tal alegacién no fue acogida por el Tribunal de
Primera Instancia.

Por otra parte, expone que puede invocar un interés en recurrir en casacién
habida cuenta de que, para adoptar las medidas que exige la ejecucién de la
sentencia recurrida, la OAMI sblo volvera a examinar la solicitud de registro en
relacién con el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n® 40/94, y no en relacién
con el articulo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento. En efecto, el
Tribunal de Primera Instancia admiti6 la interpretacién que hizo la resolucién
controvertida de las dos disposiciones mencionadas en @ltimo lugar y, segn la
recurrente, el alcance de la obligacién de ejecucién de la sentencia recurrida se
aprecia en funcién de los fundamentos de Derecho en los que necesariamente se
sustenta el fallo.
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La OAMI reconoce que la recurrente tiene un interés para ejercitar la accion y, en
cuanto a la admisibilidad, tinicamente manifiesta dudas sobre la cuestién de si un
recurso de casacion puede fundamentarse en el motivo invocado, basado en una
supuesta violacién del Derecho comunitario. Al tratarse de una cuestién de orden
ptblico, confia la decision sobre el particular al Tribunal de Justicia.

Apreciacién del Tribunal de Justicia

A tenor del articulo 49, parrafos primero y segundo, del Estatuto CE del Tribunal
de Justicia:

«Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al
proceso, asi como contra las que resuelvan parcialmente la cuestién de fondo o
pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepcion de incompetencia o
de inadmisibilidad, podra interponerse un recurso de casacion ante el Tribunal de
Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificacion de la resolucion
impugnada.

Dicho recurso de casacidén podra interponerse por cualquiera de las partes cuyas
pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. [...]»

A tenor del articulo 92, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia: o : ‘

«El Tribunal de Justicia podra en cualquier momento, de oficio, examinar las
causas de inadmisién de la demanda por motivos de orden pablico, o podra
declarar, oidas las partes, que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su
sobreseimiento; decidira al respecto conforme a lo dispuesto en los.apartados 3 y
4 del articulo 91 del presente Reglamento.»
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Dado que Procter & Gamble pidio al Tribunal de Primera Instancia que anulara
la resoluciébn controvertida y que el fallo de la sentencia recurrida revistié la
forma de una anulacion pura y simple de dicha resolucién, procede que el
Tribunal de Justicia examine de oficio si fueron desestimadas, al menos
parcialmente, las pretensiones de la demandante v si, por tanto, puede interponer
un recurso de casacion ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia recurrida.

Del apartado 9 de la sentencia recurrida se deduce que la recurrente solicitd al
Tribunal de Primera Instancia por una parte, con caracter principal, que anulara
la resolucion controvertida en la medida en que considerd que la marca no reunia
los requisitos previstos en el articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento
n® 40/94 y, por otra, con caricter subsidiario, que anulara la resolucién
controvertida en la parte en que declard inadmisibles las alegaciones de la
demandante relativas al articulo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

El Tribunal de Primera Instancia desestimd expresamente, en primer lugar, la
pretension principal al afirmar, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, que la
Sala Primera de Recurso de la OAMI actud con acierto al considerar que,
conforme al articulo 7, apartado 1, letra ¢), del Reglamento n° 40/94, el
sintagma Baby-dry no podia constituir una marca comunitaria. S6lo mas
adelante el Tribunal de Primera Instancia llegd a la conclusién de que dicha Sala
habia infringido el articulo 62 del mismo Reglamento al declarar la inadmisi-
bilidad de la argumentaciéon de la demandante relativa a su articulo 7,
apartado 3, y, de este modo, acogid la pretension subsidiaria deducida en el
recurso.

De su examen de las dos pretensiones del recurso, el Tribunal de Primera
Instancia extrajo la conclusion general, expuesta en el apartado 54 de la sentencia
recurrida, de que la resolucion impugnada debia ser anulada por haberse negado
indebidamente la Sala Primera de Recurso de la OAMI a examinar la
argumentaciéon de la demandante relativa al articulo 7, apartado 3, del Regla-
mento n°® 40/94; afiadié que incumbia a la OAMI adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la sentencia.
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En estas circunstancias, y a pesar de que el fallo de la sentencia recurrida no
reproduce expresamente la limitacion expresada en su apartado 54, procede
considerar que, en realidad, dicha sentencia satisface solo parcialmente a la
recurrente.

En efecto, en el acto Gnico que constituye la resolucién controvertida la Sala
Primera de Recurso de la OAMI adoptd, de hecho, dos medidas, una de
denegaciéon del registro del sintagma Baby-dry por los motivos previstos en el
articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n® 40/94, y la otra por la
que se declara la inadmisibilidad de la argumentacion de la demandante relativa
al articulo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

Al anular la resolucién controvertida en la parte en que se niega a examinar la
argumentacion relativa al articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, y
finicamente en esta medida, la sentencia recurrida dejo subsistente la parte de
dicha resolucién relativa a la conformidad del sintagma Baby-dry con las
exigencias del articulo 7, apartado 1, letras b) y ¢}, de dicho Reglamento.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia sblo anulé parcialmente el acto
sometido a su control. De ello se desprende que, para adoptar las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la sentencia recurrida, como las que se evocan
en el apartado 54 de dicha sentencia, la OAMI pudo haber procedido tinicamente
al examen de la aplicacién al caso de autos del articulo 7, apartado 3, del
Reglamento n°® 40/94, sin revisar su interpretaciéon del articulo 7, apartado 1,
letras b) y ¢), de dicho Reglamento, que fue corroborada por el Tribunal de
Primera Instancia. " .
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Por consiguiente, Procter & Gamble justifica que tiene un interés en recurrir en
casacion la sentencia recurrida en la medida en que ésta no acogib su pretensién
de que se anulara la denegacién de registro de la marca Baby-dry formulada sobre
la base del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n°® 40/94.

En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso de casacién, cuyo
objetivo consiste en la anulacién, en la parte citada, de la sentencia recurrida.

Sobre la procedencia del recurso de casacién

Alegaciones de las partes

En apoyo de su recurso de casacidén la recurrente invoca un motivo finico, segtn el
cual el Tribunal de Primera Instancia atribuy6 un alcance excesivamente amplio
al motivo de denegacién absoluto consistente en el caricter exclusivamente
descriptivo de los signos y de las indicaciones de que esté compuesta una marca.
A su juicio, con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94, s6lo puede denegarse el registro como marca comunitaria de los signos
y las indicaciones que el pablico puede entender inicamente como designaciéon de
las caracteristicas del producto de que se trate y que, como tales, son inadecuadas
para dar caricter distintivo a una marca, la cual debe permitir asociar un
producto a la empresa que lo comercializa, distinguiéndolo de los productos del
mismo tipo procedentes de empresas competidoras.
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A juicio de la recurrente, al considerar que el sintagma Baby-dry informa
directamente al consumidor sobre el destino de los productos y que no lleva
vinculado ningtin elemento adicional que pueda determinar la aptitud del signo
en su conjunto para distinguir los productos de la recurrente de los de otras
empresas, el Tribunal de Primera Instancia interpretd y aplicé incorrectamente la
disposicién controvertida.

El Tribunal de Primera Instancia dict6, segtin dicha parte, una sentencia inspirada
por una concepcidn superada de la marca, segin la cual el registro de una marca
confiere a su titular un monopolio sobre el uso de los signos o de las indicaciones
de que esta formada; tal monopolio implica que todos los signos o indicaciones
que tengan caracter descriptivo deben dejarse libres para su uso en el trafico
mercantil, y son, por definicion, inadecuados para constituir marcas.

La recurrente sefiala que la concepcién moderna que inspird el Reglamento
n° 40/94 excluye, por el contrario, todo derecho monopolistico sobre los signos o
las indicaciones que constituyen una marca, que los terceros, a su juicio, pueden
seguir usando normalmente. Correlativamente, ningan tipo de signos o de
indicaciones es inapropiado in abstracto para constituir una marca. Considera
que el caracter descriptivo, al igual que el caricter genérico, de un signo o de una
indicacién sélo constituye una subcategoria del motivo de denegacién consistente
en la falta de caracter distintivo de los signos o de las indicaciones propuestas
como marca, debiendo considerarse conjuntamente ambos conceptos —caracter
distintivo y caracter no exclusivamente descriptivo— para determinar si los
signos o las indicaciones propuestas son apropiados para identificar los productos
de que se trate como procedentes de una empresa concreta.

La OAMI no niega la pertinencia de este analisis tebrico y expone que el caracter
distintivo es el elemento determinante a la hora de apreciar la aptitud de un signo
para constituir una marca, siendo a este respecto el caricter exclusivamente
descriptivo un caso en el que se da una presuncién de falta de caracter distintivo.
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Segn la OAMI, la denegacion de registro basada en el caracter descriptivo
requiere la concurrencia de tres requisitos:

— la inexistencia de modalidades de presentacién o de elementos afiadidos cuya
presencia haga que el signo no sea exclusivamente descriptivo;

— la referencia del signo a una cualidad esencial del producto, y no a una
cualidad secundaria o que no sea propia de él;

— el caracter perceptible de tal referencia para el piiblico interesado en el
consumo del producto.

Considera dicha parte que, como declard el Tribunal de Primera Instancia, el
sintagma Baby-dry cumple los requisitos necesarios para ser considerado
exclusivamente descriptivo.

Apreciacién del Tribunal de Justicia

Debe recordarse que, a tenor del articulo 7, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94, debe denegarse el registro, en virtud de la letra b}, de las marcas que
carezcan de caracter distintivo y, en virtud de la letra c), de las marcas que estén
compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica o la época de produccidn del producto o de la prestacion
del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio.
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Ademas, en virtud del articulo 12 del Reglamento n°® 40/94, el derecho conferido
por la marca no permite prohibir a un tercero hacer uso, en el trafico econdmico,
de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al
valor, a la procedencia geografica, a la época de produccion del producto o de la
prestacion del servicio o a otras caracteristicas de éstos, siempre que ese uso se
realice conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial.

De dichas disposiciones relacionadas entre si se desprende, como reconocen tanto
Procter & Gamble como la OAMI, que el objeto de la prohibicién del registro
como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que
se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios
habituales de designacidon de los productos o de los servicios de que se trate o de
sus caracteristicas, no permitan cumplir la funcién de identificacion de la empresa
que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del caracter distintivo que tal
funcion requiere. '

Esta interpretacion es la inica que resulta asimismo conforme con el articulo 4
del Reglamento n°® 40/94, a cuyo tenor, pueden constituir marcas comunitarias
todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica, en
particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras,
las cifras, la forma del producto o de su presentacion, con la condicién de que
tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una
empresa de los de otras empresas.

Por consiguiente, los signos y las indicaciones a que se refiere el articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n® 40/94 son Gnicamente los que pueden
servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar,
directamente o mediante la mencién de una de sus caracteristicas esenciales, un
producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro. Ademas, solo
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debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones que
respondan a dicha definicién si no contiene otros signos u otras indicaciones vy,
ademas, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté
compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto
resultante de las formas habituales de designacion de los productos o servicios de
que se trate o de sus caracteristicas esenciales.

En relacién con marcas compuestas por palabras, como la que es objeto del
litigio, debe apreciarse un posible caracter descriptivo no sélo respecto a cada uno
de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto
que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresién del sintagma
propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la
categoria de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o
sus caracteristicas esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un caracter
distintivo que le permite ser registrado como marca.

Es cierto que el articulo 7, apartado 2, del Reglamento n°® 40/94 establece que el
apartado 1 de este articulo se aplica incluso si los motivos de denegacién sblo
existieren en una parte de la Comunidad. Dicha disposicién, que se citd
acertadamente en el apartado 24 de la sentencia recurrida, implica que si un
sintagma tiene caracter (nicamente descriptivo en una de las lenguas utilizadas en
el comercio dentro de la Comunidad, la comprobacién de esta circunstancia basta
para hacer que sea inapropiado para ser registrado como marca comunitaria.

Por consiguiente, para apreciar la aptitud de un sintagma, como Baby-dry, para
tener caracter distintivo, hay que adoptar el punto de vista de un consumidor de
lengua inglesa. Desde este punto de vista, y en relacién con los pafiales para
bebés, la apreciacion que debe realizarse depende de si puede entenderse que el
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sintagma controvertido es la forma normal de designar ese producto o de
presentar sus caracteristicas esenciales en el lenguaje ordinario.

Pues bien, aunque el sintagma considerado evoca indiscutiblemente la funcion
que se supone que cumple la mercancia, no refne, sin embargo, los requisitos
recordados en los apartados 39 a 42 de la presente sentencia. En efecto, si bien
cada uno de los dos términos que integran el conjunto puede formar parte de
expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la funcion de los
pafiales para bebés, su yuxtaposicién, no habitual en su estructura, no constituye
una expresion conocida de la lengua inglesa para designar tales productos o para
presentar sus caracteristicas esenciales.

En consecuencia, no puede considerarse que términos como Baby-dry tengan
conjuntamente caracter descriptivo; por el contrario, reflejan una invencion
léxica que permite que la marca formada de esta manera cumpla una funcion
distintiva y no se puede denegar su registro con arreglo al articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n°® 40/94.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia cometié un error de Derecho al
declarar que la Sala Primera de Recurso de la OAMI habia resuelto legalmente,
sobre la base de dicha disposicién, que el sintagma Baby-dry no podia constituir
una marca comunitaria.

En estas circunstancias, procede anular la sentencia recurrida en la medida
solicitada por Procter & Gamble y, acogiendo las pretensiones formuladas por
ésta ante el Tribunal de Primera Instancia, anular asimismo la resolucién
controvertida en la medida en que, sobre la base del articulo 7, apartado 1,
letra ¢), del Reglamento n°® 40/94, denegd la solicitud de registro de la marca
Baby-dry.
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Costas

A tenor del articulo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia
decidira sobre las costas cuando el recurso de casacién sea fundado y dicho
Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio.

A tenor del articulo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable
al procedimiento de recurso de casacién en virtud del articulo 118, la parte que
pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra
parte. Por haber solicitado Procter & Gamble que se condene en costas a la
OAMI y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por ésta procede
condenarla al pago de las costas de ambas instancias.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999,
Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY) (T-163/98), en la medida en que
declaré que la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) no habia infringido el
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, al adoptar su
resolucién de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1).
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2) Anular la resolucién de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de
julio de 1998 (asunto R 35/1998-1), en la medida en que, sobre la base del
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, deneg6 la solicitud
de registro de la marca Baby-dry.

3) Condenar a la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos), al pago de las costas de ambas instancias.

Rodriguez’ Iglesias Gulmann Wathelet
Skouris Puissochet Jann
Sevon Schintgen Macken
Colneric von Bahr

Pronunciada en audiencia piiblica en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 2001.

El Secretario El Presidente

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias
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