PROCTER & GAMBLE / UAMI

SENTENZA DELLA CORTE
20 settembre 2001 *

Nel procedimento C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati (Stati Uniti), rappresentata
dall’avv. T. van Innis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento della sentenza pronunciata
dal Tribunale di primo grado delle Comunita europee (Seconda Sezione) 1’8 luglio
1999 nella causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY) (Racc.
pag. 11-2383), in quanto il Tribunale ha dichiarato che adottando la decisione
31 luglio 1998 (pratica R 35/1998-1) la prima commissione di ricorso dell’Ufficio
per ’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva
violato I’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),

* Lingua processuale: il francese.
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procedimento in cui ’altra parte é:

Ufficio per ’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto ed E. Joly, in qualitd di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodriguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet
e V. Skouris, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevon,
R. Schintgen, dalle sigg.re F. Macken, N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: EG. Jacobs |
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

vista la relazione d’udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all’'udienza del 30 gennaio 2001, nel corso
della quale la Procter & Gamble Company € stata rappresentata dall’avv. T. van
Innis, nonché dall’avv. F. Herbert, avocat, e I'Ufficio per ’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) dai sigg. O. Montalto ed E. Joly,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile
2001,
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ha pronunciato la seguente

Sentenza

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte I’8 ottobre 1999, la
Procter & Gamble Company (in prosieguo: la «Procter & Gamble») ha
impugnato, in forza dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la
sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado I'8 luglio 1999, nella causa
T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY) (Racc. pag. 1I-2383; in
prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato,
basandosi su un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 62, n. 1, del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), la decisione 31 luglio 1998 della prima
commissione di ricorso dell’Ufficio per I’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli; in prosieguo: I’«<UAMI») (pratica R 35/1998-1; in
prosieguo: la «decisione controversa» ), che respingeva il ricorso presentato dalla
Procter & Gamble contro il rifiuto di registrazione come marchio comunitario del
sintagma Baby-dry per pannolini monouso di carta o cellulosa e pannolini di
tessuto.

Il regolamento n. 40/94

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 40/94:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;
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b) i marchi privi di carattere distintivo;

¢) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio
possono servire per designare la specie, la qualitd, la quantitd, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero Pepoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteri-
stiche del prodotto o servizio;

2. 1l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto
per una parte della Comunita.

3. 1l paragrafo 1, lettere b), ¢} e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per
tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere
distintivo in seguito all’uso che ne é stato fatto».

Ai sensi dell’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94:

«In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul
ricorso. Essa puo sia esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la
decisione impugnata, sia rinviare I'istanza a detto organo per la prosecuzione
della procedura».
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Fatti della causa

La Procter & Gamble ha chiesto all'UAMI, con lettera 3 aprile 1996, la
registrazione come marchio comunitario del sintagma Baby-dry per pannolini
monouso di carta o cellulosa e pannolini di tessuto.

Lesaminatore delPUAMI ha respinto tale domanda il 29 gennaio 1998. Con la
decisione controversa la prima commissione di ricorso delP'UAMI ha respinto il
ricorso che la Procter & Gamble aveva presentato contro la decisione
dell’esaminatore. Detta commissione ha ritenuto che il sintagma Baby-dry fosse
esclusivamente composto da termini che possono servire, in commercio, per
designare la destinazione del prodotto considerato, che fosse del pari privo di
carattere distintivo e che, di conseguenza, non fosse adatto per la registrazione ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n.40/94. La detta
commissione ha inoltre dichiarato irricevibile ’argomento della Procter &
Gamble riguardante il carattere distintivo che il marchio avrebbe acquisito dopo
I'uso che ne ¢ stato fatto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in
quanto tale argomento non era stato preventivamente sviluppato dinanzi
all’esaminatore dellUAMI.

La sentenza impugnata

Nella sentenza impugnata si ¢ ammesso, in primo luogo, che il sintagma Baby-dry
non era atto a costituire un marchio comunitario, confermando con cio la
valutazione espressa nella decisione controversa.

Il Tribunale ha infatti considerato che i segni composti esclusivamente da termini
che possono servire, nel commercio, a designare la destinazione di un prodotto
dovevano essere ritenuti inadatti, per la loro stessa natura, a distinguere i prodotti
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di un’impresa da quelli di un’altra impresa, anche se 'impedimento esiste solo per
una parte della Comuniti. Dato che i pannolini esercitano una funzione
assorbente al fine di tenere il bimbo asciutto, esso ne ha dedotto che il sintagma
Baby-dry si limitava a informare il consumatore della destinazione del prodotto
senza comportare un ulteriore elemento atto a conferirgli un carattere distintivo.

s In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato I’argomento sviluppato in subordine
dalla ricorrente e relativo al fatto che la decisione controversa a torto avrebbe
dichiarato irricevibile, in quanto non sottoposta al vaglio preventivo dell’esami-
natore, Pofferta di prova presentata dalla Procter & Gamble circa il carattere
distintivo che il sintagma Baby-dry avrebbe acquisito in seguito all’uso ai sensi
dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Esso ha dichiarato che, opponendo
tale irricevibilitd, la commissione di ricorso aveva violato ’art. 62 del regola-
mento n. 40/94, che, interpretato alla luce dell’economia di tale testo normativo
che presuppone una continuita, in seno all’UAMI, tra lintervento dell’esamina-
tore e quello delle commissioni di ricorso, non consente alla commissione di
respingere un argomento per il solo motivo che esso non ¢ stato esposto dinanzi
all’esaminatore.

s 1l Tribunale ha quindi concluso che la decisione controversa doveva essere
annullata in quanto la commissione di ricorso delP'UAMI a torto si era rifiutata di
esaminare argomento della Procter & Gamble relativo all’art. 7, n. 3, del
regolamento n. 40/94.

10 Esso ha respinto le altre conclusioni della Procter & Gamble ed ha annullato la
decisione controversa.

I ricorso

11 La Procter & Gamble conclude che la Corte voglia annullare la sentenza
impugnata in quanto il Tribunale ha dichiarato che la prima commissione di
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ricorso del’UAMI non aveva violato lart. 7, n. 1, lett. ¢}, del regolamento
n. 40/94 nell’adottare la decisione controversa. Esso chiede ugualmente che
'UAMI sia condannato alle spese.

LUAMI chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Procter & Gamble alle
spese.

Sulla ricevibilita del ricorso

Argomenti delle parti

La ricorrente sostiene, da un lato, che essa € risultata in parte soccombente nelle
sue conclusioni dinanzi al Tribunale, poiché essa faceva valere contro la decisione
controversa una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento
n. 40/94, e che questo argomento € stato respinto dal Tribunale.

Essa afferma, d’altro lato, di poter far valere un interesse a ricorrere dato che, per
adottare le misure che I’esecuzione della sentenza impugnata richiede, "'UAMI
riesaminera la domanda di registrazione considerata solo con riguardo all’art. 7,
n. 3, del regolamento n. 40/94, e non con riguardo all’art. 7, n. 1, lett. b) e ¢), di
tale regolamento. Infatti, ’interpretazione contenuta nella decisione controversa
relativa a queste ultime due disposizioni é stata accolta dal Tribunale, e la portata
dell’obbligo di esecuzione della sentenza impugnata sarebbe valutata in funzione
della motivazione che costituisce il necessario sostegno del dispositivo della
sentenza stessa.
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D'UAMI ammette che la ricorrente dispone di un interesse ad agire e solleva
dubbi, in ordine alla ricevibilita, solo sul punto se il motivo invocato, che si
riferisce ad un’asserita violazione del diritto comunitario, sia atto a giustificare un
ricorso. Esso si rimette ad ogni modo alla Corte, trattandosi di una questione di
ordine pubblico.

Giudizio della Corte

Ai sensi dell’art. 49, primo e secondo comma, dello Statuto CE della Corte di
giustizia:

«Pud essere proposta un’impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di
due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni
del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che
decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un
incidente di procedura relativo ad un’eccezione d1 incompetenza o di irricevibi-
lita.

Dimpugnazione pud essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta
parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni {...)».

Al sensi dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte:

«La Corte pud, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio lirricevibilita per motivi
di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso € divenuto privo di
oggetto e che non vi & pit luogo a statuire; la decisione & adottata nelle forme
previste dall’articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento».
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Dato che la Procter & Gamble ha chiesto al Tribunale I’annullamento della
decisione controversa e che il dispositivo della sentenza impugnata ha preso la
forma di un annullamento puro e semplice di tale decisione, la Corte deve
esaminare d’ufficio la questione se la ricorrente sia rimasta almeno parzialmente
soccombente nelle sue conclusioni e se quindi sia ricevibile il suo ricorso contro la
sentenza impugnata.

Dal punto 9 della sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha concluso, in
particolare, nel senso che il Tribunale voglia, da un lato, in via principale,
annullare la decisione controversa nella parte in cui ha dichiarato che il marchio
non era conforme alle condizioni previste dall’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. ¢), del
regolamento n. 40/94 e, dall’altro, in subordine, annullare la decisione contro-
versa, nella parte in cui ha dichiarato irricevibile ’argomento della ricorrente
basato sull’art. 7, n. 3, di tale regolamento.

Il Tribunale ha innanzi tutto espressamente respinto la parte principale delle
conclusioni, affermando, al punto 28 della sentenza impugnata, che giustamente
la prima commissione di ricorso dellUAMI aveva concluso che, sulla base
dell’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94, il sintagma Baby-dry non
potesse costituire un marchio comunitario. Soltanto successivamente il Tribunale
ha concluso che tale commissione aveva violato le disposizioni dell’art. 62 dello
stesso regolamento dichiarando irricevibile ’argomento della ricorrente basato
sullart. 7, n. 3, ed ha di conseguenza accolto la parte subordinata delle
conclusioni del ricorso.

Il Tribunale ha tratto dal suo esame delle due parti del ricorso la conclusione
generale, contenuta nel punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui la
decisione controversa doveva essere annullata in quanto la prima commissione di
ricorso delP’UAMI si era, a torto, rifiutata di esaminare ’argomento della
ricorrente basato sull’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94; ha aggiunto che
spettava all’Ufficio adottare i provvedimenti necessari per Iesecuzione della
sentenza.
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2 Ci6 posto, e nonostante il fatto che il dispositivo della sentenza impugnata non
riprenda espressamente la limitazione contenuta nel suo punto 54, si deve
considerare che tale sentenza accoglie in realta solo parzialmente le domande
della ricorrente.

23 Infatti, mediante la forma dell’atto unico che costituisce la decisione controversa,
la prima commissione di ricorso delP’UAMI ha in realtd adottato due
provvedimenti, 'uno che rifiuta la registrazione del sintagma Baby-dry per gli
impedimenti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e ¢), del regolamento n. 40/94, e I’altro
che dichiara irricevibile ’argomento della ricorrente relativo all’art. 7, n. 3, di
tale regolamento.

24 Annullando la decisione controversa in quanto rifiutava di esaminare Iargo-
mento basato sull’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 e solo in tale misura, la
sentenza impugnata ha fatto salva la parte di tale decisione relativa alla
conformita del sintagma Baby-dry ai requisiti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e ¢}, di |
tale regolamento. ‘

|
|
|

|

25 1l Tribunale non ha percié proceduto che ad un annullamento parziale dell’atto
sottoposto al suo controllo. Ne consegue che, al fine di prendere le misure |
necessarie per I’esecuzione della sentenza impugnata, come dalla stessa menzio- ‘
nate al suo punto 54, PUAMI ha potuto limitarsi a procedere ad un esame |
dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, senza |
cambiare opinione quanto alla sua interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e ¢), di
tale regolamento, che & stata convalidata dal Tribunale.

I-6288




26

27

28

PROCTER & GAMBLE / UAMI

La Procter & Gamble é titolare di conseguenza di un interesse a ricorrere contro
la sentenza impugnata in quanto quest’ultima ha rifiutato di accogliere la sua
domanda d’annullamento del rifiuto di registrazione del marchio Baby-dry
pronunciato sulla base dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Il ricorso, che mira ad annullare in tale misura la sentenza impugnata, dev’essere
percid dichiarato ricevibile.

Sulla fondatezza del ricorso

Argomenti delle parti

La ricorrente fa valere a sostegno del suo ricorso un motivo unico secondo il
quale il Tribunale avrebbe attribuito una portata eccessivamente ampia
allimpedimento assoluto alla registrazione riferito al carattere esclusivamente
descrittivo dei segni e delle indicazioni che compongono un marchio. Potrebbero
infatti essere esclusi dalla registrazione come marchio comunitario, sulla base
dell’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94, unicamente i segni e le
indicazioni che possano venir percepiti dal pubblico solo come una designazione
delle caratteristiche del prodotto considerato e che come tali sono ritenuti
inidonei a svolgere la funzione distintiva di un marchio, che deve permettere di
associare un prodotto all’impresa che lo mette in commercio, distinguendolo dai
prodotti dello stesso tipo provenienti da imprese concorrenti.
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Considerando che il sintagma Baby-dry informa direttamente il consumatore
sulla destinazione dei prodotti e che non & dotato di alcun elemento aggiuntivo in
grado di rendere il segno nel suo insieme atto a distinguere i prodotti della
ricorrente da quelli di altre imprese, il Tribunale avrebbe erroneamente
interpretato ed applicato la disposizione di cui trattasi.

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe pronunciato una sentenza ispirata ad
una concezione superata del marchio, secondo la quale la registrazione di un
marchio conferisce al suo titolare un monopolio sull’uso dei segni o delle
indicazioni che lo costituiscono, monopolio dal quale conseguirebbe che tutti i
segni o le indicazioni che abbiano un carattere descrittivo, che devono essere
lasciati liberi per gli usi del commercio, sono per definizione inidonei a
rappresentare dei marchi.

La moderna concezione che avrebbe ispirato il regolamento n. 40/94 esclude-
rebbe invece ogni diritto monopolistico sui segni o sulle indicazioni che
costituiscono un marchio, di cui i terzi potrebbero continuare a fare un uso
normale. Correlativamente, nessuna categoria di segni o di indicazioni sarebbe
astrattamente ritenuta inadatta a costituire un marchio. Il carattere descrittivo,
come il carattere generico, di un segno o di un’indicazione costituirebbero solo
una sottovoce dell’impedimento alla registrazione riguardante la mancanza di
carattere distintivo dei segni o delle indicazioni proposti come marchio, dato che
le due nozioni — carattere distintivo e carattere non esclusivamente descrit-
tivo — devono essere considerate insieme per verificare se i segni o le indicazioni
proposti siano atti ad identificare i prodotti considerati come provenienti da una
impresa specifica.

L’'UAMI non contesta la pertinenza di tale analisi teorica ed osserva che il
carattere distintivo & ’elemento determinante per valutare Iidoneita di un segno a
costituire un marchio, laddove, a tale riguardo, il carattere esclusivamente
descrittivo costituirebbe un caso per il quale sussiste una presunzione di
mancanza di carattere distintivo.
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Secondo "UAMI un rifiuto di registrazione fondato sul carattere descrittivo
presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, ossia:

— ’assenza di modalitd di presentazione o di aggiunta di elementi la cui
presenza farebbe si che il segno non sia esclusivamente descrittivo;

— 1l riferimento del segno ad una qualita essenziale del prodotto, e non ad una
qualita secondaria o che non gli sia propria;

— 1l carattere percettibile di tale riferimento per il pubblico interessato al
consumo del prodotto.

Il sintagma Baby-dry risponderebbe, come ha dichiarato il Tribunale, alle
condizioni cosi richieste perché sia considerato come esclusivamente descrittivo.

Giudizio della Corte

Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono
esclusi dalla registrazione, ai sensi della lett. b) di tale paragrafo, i marchi privi di
carattere distintivo, e, ai sensi della lett. ¢c) dello stesso paragrafo, i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualita, la quantitd, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero I’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
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Inoltre, in forza dell’art. 12 del regolamento n. 40/94, il diritto conferito dal
marchio non consente di impedire ai terzi ’uso in commercio di indicazioni
relative alla specie, alla qualita, alla quantita, alla destinazione, al valore, alla
provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio, purché questo uso sia
conforme alle consuetudini di lealtd in campo industriale o commerciale.

Risulta dal combinato disposto di tali disposizioni che lo scopo del divieto di
registrazione come marchio di segni o di indicazioni a carattere esclusivamente
descrittivo ¢, come ammettono sia la Procter & Gamble sia 'TUAMI, di evitare che
siano registrati come marchi segni o indicazioni che, data la loro identita con
modalita abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o di loro
caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione
dell’impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere
distintivo presupposto da tale funzione.

Tale interpretazione & [unica che sia compatibile anche con Part. 4 del
regolamento n. 40/94, ai sensi del quale possono costituire marchi comunitari
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del
loro confezionamento, a condizione che tali segni siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

I segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94
sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore,
possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue
caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui &
richiesta la registrazione. Inoltre, un marchio che contenesse segni ed indicazioni
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che rispondano a tale definizione dovrebbe essere escluso dalla registrazione solo
a condizione che non contenga altri segni od altre indicazioni e, per di piu, che i
segni e le indicazioni a carattere esclusivamente descrittivo che lo compongono
non siano presentati o disposti in modo da distinguere 'insieme ottenuto dalle
modalita abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o delle loro
caratteristiche essenziali.

Per quanto riguarda i marchi composti di parole, come quello oggetto della
controversia, un eventuale carattere descrittivo dev’essere constatato non solo per
ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per I’insieme che essi
compongono. Ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma
presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguag-
gio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto
od il servizio o le loro caratteristiche essenziali € atto a conferire a tale sintagma
un carattere distintivo che gli permette d’essere registrato come marchio.

Si precisa invero all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 che il n. 1 di tale
articolo si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una
parte della Comunita. Tale disposizione, che giustamente € stata citata al
punto 24 della sentenza impugnata, implica che, se un sintagma presenta un
carattere unicamente descrittivo in una delle lingue usate nel commercio
all’interno della Comunitd, questa constatazione basta per renderlo inidoneo
alla registrazione come marchio comunitario.

Per valutare I’idoneita di un sintagma come Baby-dry a presentare un carattere
distintivo, ci si deve quindi porre dal punto di vista di un consumatore di lingua
inglese. Da tale punto di vista, e trattandosi di pannolini per bimbi, la valutazione
da effettuare dipende dalla soluzione della questione se il sintagma in discussione
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possa essere percepito come un modo normale per designare tale prodotto o per
presentare le sue caratteristiche essenziali nel linguaggio comune.

Orbene, il sintagma considerato, se pure incontestabilmente si richiama alla
funzione presumibilmente svolta dal prodotto, non risponde tuttavia ai requisiti
ricordati ai punti 39-42 della presente sentenza. Infatti, anche se ciascuno dei due
termini che compongono linsieme considerato puo far parte di espressioni
proprie del linguaggio comune per designare la funzione di pannolini per bimbi,
la loro giustapposizione, inusuale nella sua struttura, non costituisce un’espres-
sione nota della lingua inglese per designare tali prodotti o per presentare le loro
caratteristiche essenziali.

Non si pud, di conseguenza, ritenere che termini quali Baby-dry presentino,
insieme, un carattere descrittivo; essi sono frutto al contrario di un’invenzione
lessicale che permette al marchio cosi formato di svolgere una funzione distintiva
e non possono costituire oggetto di un rifiuto di registrazione ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94.

Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nel dichiarare che la prima
commissione di ricorso del’'UAMI aveva potuto legittimamente decidere, sulla
base di tale disposizione, che il sintagma Baby-dry non poteva costituire un
marchio comunitario.

Di conseguenza, si deve annullare la sentenza impugnata nella misura chiesta
dalla Procter & Gamble e, accogliendo le conclusioni presentate da quest’ultima
dinanzi al Tribunale, annullare del pari la decisione controversa in quanto essa ha
respinto, sulla base dell’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94, la
domanda di registrazione del marchio Baby-dry.
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PROCTER & GAMBLE / UAMI

Sulle spese

a7 Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando
Iimpugnazione € accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla
Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

a8 Aisensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al
procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118, la parte soccombente &
condannata alle spese se ne ¢ stata fatta domanda. Poiché la Procter & Gamble ne
ha fatto domanda, "'UAM]I, rimasto soccombente, va condannato alle spese dei
due gradi di giudizio.

Per questi motivi,

| LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 1999, causa T-163/98,
Procter & Gamble/UAMI (Baby-dry), ¢ annullata nella parte in cui ha
dichiarato che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per I’armonizza-
zione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva violato
’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40, sul marchio comunitario adottando la decisione 31 luglio 1998
(pratica R 35/1998-1).
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2) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per I"'armoniz-
zazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 1998
(pratica R 35/1998-1) ¢ annullata in quanto essa ha respinto, sulla base
dell’art. 7, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94, la domanda di registra-
zione del marchio Baby-dry.

3) L’Ufficio per larmonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) ¢ condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

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

Cosi deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2001.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias




