NESTLE WATERS FRANCE MOT HARMONISERINGSBYRAN (EN FLASKAS FORM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
3 december 2003~

1 mal T-305/02,

Nestlé Waters France, Issy-les-Moulineaux (Frankrike), foretrdtt av A. Cléry,
avocat,

sokande,

mot

Byréan for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller), féretrddd av A. Rassat och O. Waelbroeck, bdda i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigférklaring av ett beslut fattat av fjarde 6verklagande-
namnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
ménster och modeller) den 12 juli 2002 (irende R 719/2000-4) om att neka
registrering av ett tredimensionellt mérke bestdende av formen pa en genomskinlig

flaska,
* Rittegdngssprak: franska.
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FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen),

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: bitradande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 10 juli 2003

meddelar

Dom

Bakgrund till tvisten

Bolaget Perrier Vittel France som numera heter Nestlé Waters France (nedan
kallat s6kanden), ingav den 7 september 1998 en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumdrke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrin) med
stod av rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.
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2 Det sokta varumdrket dr det nedan dtergivna tredimensionella kdnnetecknet.

3 Det sokta tredimensionella varumirket beskrivs enligt foljande:

»Flaskan omfattar en kropp som slutar vid flaskans fot, vars bas dr formad som
en stympad kon, pd vars plana del avtecknas en stiliserad stjirna i relief. Den
undre delen av kroppen, vilken dr mirkbart cylindrisk nedifrén och upp, har en
forsta serie vagformiga rifflor och den évre delen av kroppen, vilken har en nigot
mindre diameter och ir formad som en diabolo, har spiralformade rifflor som
bildar romber pa grund av att kroppen 4r genomskinlig. Den évre delen, vilken ér
nigot stympad, slutar i en cylindrisk hals, vilken ér tillsluten med en bla kapsyl.”

4 I det relevanta formuldret angavs ocksd vissa firger enligt féljande: ”Genom-
skinlig flaska med bl kork pd bld bakgrund.”
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De varor som ansokan om varumirkesregistrering avsig ingdr i klass 32 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning: ”Mineralvatten, kolsyrat vatten, kallvatten,
vatten med smaktillsatser och speciellt drycker med smaktillsatser pd bas av
mineralvatten och frukter eller fruktextrakt, fruktdrycker, fruktjuice, nektar,
lemonad, sodavatten och mer allmint alla slags icke alkoholhaltiga drycker.”

Genom beslut av den 8 maj 2000 avslog granskaren ansokan i enlighet med
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 med motiveringen att det sokta varumdirket
saknade sarskiljningsférmdaga.

Den 20 juni 2000 overklagade bolaget Perrier Vittel France det ovanndmnda
beslutet till harmoniseringsbyrdn med st6d av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Fjirde overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn avslog &verklagandet
genom beslut av den 12 juli 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som
delgavs sbkanden den 6 augusti samma &r, med motiveringen att det sokta
varumirket saknade sdrskiljningsférmaga.

Forfarande och parternas yrkanden

Mot denna bakgrund har sékanden, genom ansékan som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 3 oktober 2002, vickt forevarande talan.
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Genom skrivelse av den 3 mars 2003, som inkom till kansliet samma dag, begirde
sokanden att fi inkomma med en replik och kompletterande handlingar.
Sokanden tillits endast att inkomma med de kompletterande handlingar som
hade 3beropats, vilket skedde den 16 april 2003.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedémning

Nir sokandebolaget under forhandlingen i férstainstansritten ombads att
precisera innebdrden av sin argumentation uppgav bolaget att det som grund
for ogiltigforklaring endast gjorde gillande att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
hade asidosatts och att det inte dberopade ndgot dsidosittande av artikel 7.1 e
eller 7.3 i ovanndmnda férordning, vilket noterades i forhandlingsprotokollet.
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Parternas argument

Seékanden har hivdat att verklagandenimnden har blandat samman olika saker
genom att bedéma den berdrda formens sirskiljningsférmaga i férhallande till
flaskor, som utgér varor i klass 21 och som inte dr foremal for ansokan, och inte i
forhallande till drycker, som ingdr i klass 32 och som &r de enda varor som avses i
registreringsansokan.

Vidare har sékanden gjort gillande att 6verklagandenimndens slutsats beror pa
att nimnden har blandat samman originalitet och sdrskiljningsférmaga. For att
ett tecken skall kunna betraktas som sirskiljande ricker det med att det varken ar
sedvanligt eller nddvindigt, vilket enligt sdkanden just dr fallet i det forevarande
drendet, med hinsyn till flaskans sirskilda form som ir ett resultat av att den ir
vilvd upptill och ar férsedd med diverse dekorativa bestdndsdelar som ar infdllda
i det material som sjilva flaskan dr gjord av och vilka ir fullstindigt godtyckliga.

Dessa bestindsdelar utgdrs av sneda firor som slingrar sig runt flaskans 6vre del
och av sex horisontella, vigformade veck p4 dess nedre del. Dessutom har
sokanden gjort gillande att flaskans form och dekoreringen av dess Gvre del
piminner om en kvinnas éverkropp draperad i ett tunt skynke. Denna symboliska
atergivning med hjilp av en flaska ir enligt s6kanden sdvil ny som originell.

Sékanden anser siledes att det sokta varumirket har sirskiljningsformaga pa
grund av flaskans form och allminna dekorering. Denna slutsats bekriftas av
resultaten frin tvd undersékningar som genomfordes i april 1997, det vill siga
mer in ett ir fére ansdkningen om gemenskapsvarumirke, respektive i juli 2000,
vilka éverklagandenimnden felaktigt har underlatit att beakta.
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Sokanden har vidare gjort gillande att trots att harmoniseringsbyrn och
overklagandenimnden inte férnekar att “en flaska i sig har en abstrakt férméga
att fungera som ett varumirke” har en alltfor restriktiv bedomning av
sarskiljningsformdgan gjorts, som innebidr att “nakna” flaskor helt berévas
varumirkesrittsligt skydd.

Sokanden har slutligen aberopat olika beslut frén behoriga nationella myndig-
heter om registrering av det sékta kidnnetecknet och har yrkat att harmoniser-
ingsbyran skall ge det ifrigavarande kdnnetecknet ett likadant skydd som den har
gett tvd andra varumérken som bestdr av en flaskas form.

Harmoniseringsbyran har anfort att éverklagandenimnden har tillimpat artikel
7.1 b i férordning nr 40/94 korrekt.

Harmoniseringsbyrdn har anfért att skilet till att sdrskiljningsformédga saknas ér
att den form som de berérda varorna har getts dr av sedvanlig karaktir och att det
endast dr pi detta sitt som det omtvistade beslutet, och ndrmare bestimt
punkterna 12 och 17, skall forstds. Inte pd ndgot stille i beslutet anger
overklagandendmnden att det for varumirkesritisligt skydd krdvs sirskild
originalitet eller individuell karaktdr. Detta dr kriterier som hor till upphovs-
ritten.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det har faststillts att en bedémning av
om det foreligger ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 endast kan goras genom att mirket beaktas i sin helhet och enbart i
forhallande till de varor for vilka registrering av kidnnetecknet begirs (férstain-
stansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrin (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 20 och 21)
och i forhallande till hur konsumenterna av dessa varor uppfattar kidnnetecknet
(frstainstansrittens dom av den 20 mars 2002 i mal T-355/00, DaimlerChrysler
mot harmoniseringsbyran (TELE AID), REG 2002, s. 111939, punkt 25).
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Harmoniseringsbyrdn har erinrat om att drycker inte kan utbjudas till f6rsdljning
som de 4r, utan méste siljas i stadiga forpackningar, vilka av tradition utgérs av
flaskor. Harmoniseringsbyrdn har direfter anfort att sbkanden saknar fog att
beskylla 6verklagandenimnden for att ha gjort en ”beklaglig sammanblandning”
genom att bedoma flaskans sirskiljningsformdga i forhédllande till flaskor,
eftersom det tydligt framgar av det omtvistade beslutet att bedémningen av den
ifrdgavarande flaskan enbart har gjorts i forhillande till de varor som anges i
ansokan.

Eftersom de icke alkoholhaltiga drycker som avses i registreringsansékan utgor
vanliga konsumtionsvaror skall den malgrupp som skall beaktas vid bedom-
ningen av huruvida det ifrdgavarande kdnnetecknet har sirskiljningsférmdga
bestd av allminheten i stort, det vill siga samtliga potentiella kdpare av dessa
drycker inom hela Europeiska unionen.

Harmoniseringsbyran har vidare anfort att 6verklagandendmnden har konstate-
rat att det sOkta gemenskapsvarumirket endast utgors av summan av ett antal
egenskaper som dr *mycket vanliga for de sedvanliga behillare” som 4r avsedda
for de berérda varorna och att dessa egenskaper tillsammans omdjligen kan
utgéra en sirskiljande enhet, eftersom det endast ror sig om en variant av en
gingse forpackningsform som alla pa ett naturligt sitt kommer att tinka pa och
som frin borjan saknar férmaga att upplysa om varans ursprung. For 6vrigt anser
svaranden att argumentet om flaskans symbolik saknar relevans, eftersom den
symboliska tergivning som sékanden har dberopat sikerligen inte kommer att
uppfattas av den skiligen uppmarksamma och upplysta genomsnittskonsumenten
nér han eller hon for f6rsta gdngen kommer i kontakt med flaskan i fraga, vilket
sokanden uttryckligen har medgett.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall underkidnna sékan-
dens argument som grundar sig pd férekomsten av registreringar pd gemens-
kapsnivi — dessa ror tvd varumirken vilka inte dr identiska med det sokta
mérket — och pa nationell niv4, vilka inte pd nigot sitt utgdr nidgra ”prejudikat”
i juridisk mening, som sokanden anser vara bindande for forstainstansritten.
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Forstainstansriittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 fir de ”varumiérken som saknar
sdrskiljningsférmaga” inte registreras.

Forstainstansritten erinrar om att enligt rittspraxis avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 bland annat sidana varumirken som ur malgruppens
perspektiv 4r allmént férekommande i handeln som ett sitt att presentera de
aktuella varorna eller tjinsterna, eller i férhéllande till vilka det &tminstone finns
konkreta indikationer pa att de kan anvindas pd ett sidant sdtt (forstain-
stansrittens dom av den 20 november 2002 i de férenade méalen T-79/01 och
T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002,
s. 1I-4881, punkt 19). De kdnnetecken som avses i denna bestimmelse kan for
ovrigt inte fylla varumirkets huvudsakliga funktion, nidmligen att identifiera
varans eller tjinstens ursprung, for att dirigenom mojliggora for de konsumenter
som koper den vara eller den tjinst som varumirket avser att gora samma val vid
ett senare kop, om erfarenheten varit god, eller att gora ett annat val, om den varit
délig (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-79/00, Rewe-
Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. II-70S5, punkt 26, domen
i det ovannimnda malet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 19, och dom av den
30 april 2003 i de férenade malen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot
harmoniseringsbyrin (varumérke i form av en brun cigarr och varumirke i form
av en guldtacka), REG 2003, s. II-1897, punkt 29).

Hirav foljer att ett varumirkes sirskiljningsférmaga endast kan bedémas dels i
forhallande till de varor och tjénster for vilka registrering soks, dels i forhédllande
till hur malgruppen uppfattar varumirket (domarna i de ovanndmnda malen
LITE, punkt 27, Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 20, och Varumirke i form av en
brun cigarr och varumirke i form av en guldtacka, punkt 30).
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Nir det giller det forsta resonemanget ovan finns det anledning att erinra om att
det sokta kinnetecknet utgors av formen pa den berérda varans férpackning, och
inte av formen p4 sjilva varan, eftersom drycker till sin natur dr sidana att de inte
kan siljas som de dr utan kriver en férpackning.

Mot denna bakgrund har 6verklagandenimnden gjort en beddmning av huruvida
den berorda flaskans form och utseende har sirskiljningsférmaga, inte i egenskap
av en flaska som sddan, utan som en behdllare f6r de varor som avses i
registreringsansokan. Overklagandenamnden har jimfort den berorda flaskan
och andra flaskor som innehéller icke alkoholhaltiga drycker och konstaterat att
den forstnimnda flaskan dr av “klassisk karaktir”. Direfter har ndmnden
fastslagit att detta resonemang “ir tillimpligt pd samtliga varor som avses i
ansokan och sirskilt *mineralvatten, kolsyrat vatten, killvatten och vatten med
smaktillsatser’ ” (punkt 13 i det omtvistade beslutet).

Hirav foljer att talan inte kan vinna bifall p4 den av sokanden anférda grunden
att overklagandenimnden har blandat samman olika saker genom att bedoma
den berérda formens sirskiljningsformaga i forhéllande till flaskor, som utgor
varor i klass 21 och som inte dr féremdl for ansékan, och inte i forhillande till
drycker, som ingdr i klass 32 och som ir de enda varor som avses i
registreringsansokan.

Vad betriffar milgruppen konstaterar forstainstansritten att de icke alkohol-
haltiga dryckerna utgor vanliga konsumtionsvaror. Mélgruppen for dessa varor
bestir av samtliga slutkonsumenter. Siledes skall sirskiljningsformagan hos det
sokta varumirket bedémas med hinsyn till de férvintningar som en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan
tinkas ha (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26), vilket
overklagandenimnden ocksd har gjort i det omtvistade beslutet.
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Hur mélgruppen uppfattar varumirken paverkas av dess uppmérksamhet, som
kan variera beroende p4 vilken kategori av varor eller tjdnster det dr friga om
(domen i det ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26). I
forevarande fall framgar det att samtliga aktorer pd marknaden for de ber6rda
produkterna, vilken kinnetecknas av hdrd konkurrens, konfronteras med den
tekniska nodvindigheten att paketera de berdérda varorna fore marknadsféring
och dr samtliga tvungna att sorja for etikettering av férpackningarna. Mot denna
bakgrund har vissa aktorer sedan flera 4r tillbaka forsokt att anvinda
forpackningens form som ett sitt att sirskilja sina varor fran konkurrenternas
och finga allminhetens uppmirksamhet. Det framgar siledes att den genom-
snittliga konsumenten dr fullt férmégen att uppfatta formen pa de berérda
varornas forpackning som en uppgift om varornas kommersiella ursprung,
forutsatt att denna form har sddana egenskaper som kan fanga hans eller hennes
uppmirksambhet.

Vidare skall det konstateras att det i artikel 7.1 b i f6rordning nr 40/94 inte gors
nagon itskillnad mellan olika slags varumirken. Det saknas foljaktligen skil att
tillimpa stringare kriterier vid bedémningen av sirskiljningsférmagan hos
tredimensionella varumérken som utgérs av formen pd sjilva varan eller, som i
forevarande fall, av formen pa dessa varors forpackning, 4n i friga om de kriterier
som tillimpas fér andra slags varumirken (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansriittens dom av den 7 februari 2002 i mal T-88/00, Mag Instrument
mot harmoniseringsbyran (ficklampors form), REG 2002, s. II-467, punkt 32).

I det omtvistade beslutet har 6verklagandenimnden faststillt att det sokta
varumirket saknar sirskiljningsférmiga med motiveringen att “flaskans all-
ménna form ir klassisk, bide vad giller den platta bottnen, den cylindriska
formen som smalnar av nigot efter tre tredjedelar nedifrin riknat och dérefter
blir bredare igen, flaskhalsen i form av en stympad kon och det bl locket”. Nar
det giller dekoreringen av flaskan har 6verklagandendmnden angett att de
»fordjupningar som finns pd olika nivder ocksd tillhér de vanliga utsmyck-
ningarna for denna typ av forpackning” och att bland annat de diagonala
rifflorna och de horisontella vagformationerna samt rombmotivet som fram-
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trader i det genomskinliga materialet inte tillfér nigot som medf6r sdrskiljnings-
formaga for helheten, eftersom det ror sig om enkla symboler som &r riktade och
placerade p3 ett sitt som ir klassiskt for denna typ av behdllare” (punkt 12 i det
omtvistade beslutet).

I svarsinlagan har harmoniseringsbyrdn hivdat att overklagandenimnden inte
har gjort nigon felaktig bedomning. Den har ocksd ingett bland annat
fotografiska avbildningar, utskrifter frdin en webbplats som omnidmns i det
omtvistade beslutet, olika flaskor med en vilvd overdel, med en nedre del med
horisontella vigformationer eller med sneda féror.

Overklagandenimndens slutsats, vilken huvudsakligen grundar sig pd en
individuell undersékning av utformningens olika bestdndsdelar, dr resultatet av
en felaktig tillimpning av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten erinrar om att det f6r att bedoma om den omtvistade flaskans
form kan uppfattas av allmidnheten som en uppgift om ursprunget, skall utredas
vilket helhetsintryck utseendet pa flaskan ger (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997,
s. 16191, punkt 23, och forstainstansrittens dom av den 4 mars 2003 i
mal T-94/01, Unilever mot harmoniseringsbyran (dggformad tablett), REG 2003,
s. I1-383, punkt 54).

Trots att det i férevarande fall férvisso skall observeras att flaskans vilvda form
samt de horisontella och sneda farorna ar vanligt forekommande pd sidana
flaskor som for nirvarande tillhandahlls pd marknaden finns det framfor allt
skdl att uppmirksamma sittet att arrangera de olika bestindsdelarna. Harvid
framhdller forstainstansritten att ett kidnnetecken som dr sammansatt av
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bestandsdelar som var fér sig saknar sdrskiljningsférmaga kan ha en sidan
formaga om det finns konkreta indikationer, exempelvis genom det sitt pa vilket
de olika bestindsdelarna dr sammansatta, pd att kidnnetecknet har en vidare
innebord 4n bara summan av de bestindsdelar som det dr uppbyggt av (se
forstainstansrittens dom av den 2 juli 2002 i mal T-323/00, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran (SAT.2), REG 2002, s. I1-2839, punkt 49, och domen i det
ovanndmnda malet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 29).

Forstainstansritten konstaterar att undersdkningen av samtliga handlingar och
bevis som ingetts av parterna under férhandlingen visar att kombinationen av de
ovannidmnda bestindsdelarna som utgdr det sokta varumirket verkligen ar
specifik och inte kan anses vara vanligt forekommande. Flaskans mirkbart
cylindriska form ir férsedd med sneda rifflor som helt ticker den vilvda delen av
flaskan och forstiarker den 6vre delens bojda och kupiga effekt, som framhivs av
de faror i motsatt riktning som finns pa flaskans underdel. Sett till helheten ror det
sig om en anmarkningsvird design som ir ldtt att minnas. Denna kombination ger
siledes den berorda flaskan ett speciellt utseende som, med hinsyn ocksa till det
estetiska helhetsintrycket, kan finga malgruppens uppmirksamhet och méjlig-
gora for denna, som dr mottaglig for formen pd de ifrigavarande varornas
forpackning, att skilja de varor som avses i registreringsansokan frdn varor med
ett annat kommersiellt ursprung (se, fér ett liknande resonemang, forstain-
stansréttens dom av den 6 mars 2003 i mdl 'T-128/01, DaimlerChrysler mot
harmoniseringsbyran (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkterna 46 och 48).

Dessutom skall det papekas att dverklagandenimnden genom att bedoma att det
sokta varumirket saknade sirskiljningsférmaga har missforstitt lydelsen av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, av vilken det foljer att ett minimum av
sirskiljningsformaga ricker for att registreringshindret i denna artikel inte skall
vara tillimpligt (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00,
Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrin (EUROCOOL), REG 2002, s. II-
683, punkt 39, och domen i det ovannidmnda mélet Kylargaller, punkt 49).
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Eftersom det sokta varumirket, sisom anges ovan, bestir av en kinnetecknande
kombination av bestindsdelar i utformningen, som sirskiljer det frdn andra
former som finns pd marknaden for de ifrdgavarande varorna, skall det sékta
varumirket vid en helhetsbedémning anses ha det minimum av sirskiljnings-
férmaga som krivs.

Forstainstansritten konstaterar att det saknas skil att prova sokandens 6vriga
argument och att det foljer av det ovan anforda att Sverklagandendmnden
saknade fog att faststilla att det sokta mirket saknade sirskiljningsférmdaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Talan skall siledes bifallas pd denna grund och det omtvistade beslutet skall
ogiltigférklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom harmoniseringsbyran har tappat mélet och sékanden har yrkat att byrdn
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, skall sékandens yrkande |

bifallas.
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NESTLE WATERS FRANCE MOT HARMONISERINGSBYRAN (EN FLASKAS FORM)

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av fjarde overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) den 12 juli 2002 (idrende R 719/2000-4) ogiltigférklaras.

2) Svaranden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 3 december 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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