DOM AV DEN 25.11.2003 — MAL T-286/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 25 november 2003 *

I mal T-286/02,

Oriental Kitchen SARL, Choisy-le-Roi (Frankrike), foretritt av advokaten
J.-J. Sebag,

s6kande,

mot

Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden (varumairken, monster och
- modeller), foretridd av B. Lory, O. Waelbroeck och O. Montalto, samtliga i
egenskap av ombud,

svarande,

intervenient vid forstainstansritten ir

Mou Dybfrost A/S, Esbjerg N (Danmark), foretritt av advokaten T. Steffensen,
* Rittegdngssprak: franska.
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angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fjirde 6verklagande-
nimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
moénster, modeller) fattade den 28 juni 2002 (idrende R 114/2001-4) angdende den
invindning som innehavaren av de nationella varumirkena MOU framstillde
mot registreringen av tecknet KIAP MOU som gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordforanden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektoren D. Christensen,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den 23 septem-
ber 2003,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 29 september 1998 ingav sokanden, med stdd av ridets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansbkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byran f6r harmoniser-
ing inom den inre marknaden (varumirken, monster, modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).
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Det varumirke som registreringsansékan avsag dr ordtecknet KIAP MOU.

Registreringsansokan avsig varor som ingdr i klasserna 29 och 30 i den mening
som avses i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumdirkesregistrering av den 15 juni 1957, med 4ndringar och
tilldgg, och motsvarar féljande beskrivning f6r var och en av dessa klasser:

— klass 29: "Kott, fisk, fjaderfi och vilt, kéttextrakt; konserverade, torkade och
tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter; dgg, mjolk och andra
mjolkprodukter; dtliga oljor och fetter; konserver som innehéller kétt, fisk,
fjaderfd och vilt; pickles, torkad korv; tillagade matritter baserade pa
gronsaker; tillagade matritter baserade pa kott; tillagade matrétter baserade
pa fisk.”

— klass 30: ”Tillagade pasta- eller risritter.”

Den 4 oktober 1999 offentliggjordes ansékan i Bulletinen f6r gemenskapsvaru-
mirken nr 78/99.

Den 4 januari 2000 framstiillde Mou Dybfrost A/S (nedan kallad intervenienten)
en invindning, med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94, mot att varumarket
skulle registreras for alla de varor som avsigs i registreringsanskan. Som skal for
invindningen 4dberopades risken for forvixling i den mening som avses i
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artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Inviindningen grundades pa att det finns flera
dldre nationella varumirken som intervenienten dr innehavare av, bland annat
foljande:

— Ordmirket MOU, registrerat i Férenade kungariket den 18 augusti 1995
under nr 1524701 f6r foljande varor som alla ingér i klass 29: ”Kott, fisk,
fjaderfd och vilt, kéttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och
gronsaker; geléer av kott, fisk, frukt och gronsaker, sylter; dggprodukter;
mjolkprodukter; yoghurt och mjslkpulver; dtliga oljor och fetter; konserver
som innehéller kétt och fisk; soppor, buljonger, soppor som innehaller kott,
stuvningar; kottbullar, mirgbullar, grénsaksbullar; tillagade matrétter som
helt eller delvis bestar av kott, fisk, fjaderfd, vilt, gronsaker och/eller frukt;
korvar och korvprodukter; hamburgare.”

— Ordmirket MOU, registrerat i Férenade kungariket den 18 augusti 1995
under nr 1524702 for foljande varor som alla ingdr i klass 30: ”Sagogryn;
mjol och beredningar av sidesslag avsedda for konsumtion; bréd, bakverk
och konfektyr, glass, salt, senap, vindger; kryddor, is; mjol till kéttbullar;
rostbrod; tillagade matritter ... som enbart eller nistan enbart [bestar] av
nudlar, ris, majs, mjoél och/eller beredningar gjorda pd siddesslag; siser
inklusive salladssdser; hamburgerbrod.”

Genom beslut av den 11 december 2000 (nedan kallat invdndningsenhetens
beslut) fann harmoniseringsbyrans invindningsenhet, pd grundval av dessa tvd
dldre varumirken som registrerats i Forenade kungariket, att varumirkena i fraga
liknade varandra och att varorna i friga var identiska eller av liknande slag och
att det foljaktligen forelig en risk for forvixling mellan varumérkena. Invind-
ningsenheten godtog dirfor invindningen och avslog ansékan om registrering av
varumirket med avseende pd dessa varor.
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Den 26 januari 2001 ingav sdkanden, i enlighet med artikel 59 i férordning
nr 40/94, ett dverklagande av invindningsenhetens beslut till harmoniserings-
byran.

Overklagandet avslogs genom beslut av den 28 juni 2002 av fjirde 6verklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrdn (irende R 114/2001-4, nedan kallat det
omtvistade beslutet), vilket sbkanden delgavs den 5 augusti 2002. Overklagande-
nimnden ansig i huvudsak att det foreldg en risk for forvixling mellan de dldre
varumirkena och det varumirke som ansokan avsdg, pa grund av att varorna var
identiska och att det foreldg visuella och fonetiska likheter mellan tecknen i fraga
samt den omstindigheten att genomsnittskonsumenten i Férenade kungariket inte
hade sirskilda kunskaper i laotiska och siledes endast kunde uppfatta ordet mou
som ett pahittat ord.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har, genom anstkan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 23 september 2002, vickt forevarande talan. Harmoniseringsbyran ingav
den 3 mars 2003 en svarsskrivelse, och intervenienten ingav sin skrivelse
den 4 mars 2003. ' ' '

Forhandling holls den 23 september 2003 i sokandens franvaro, vilken varken
foretriddes av ett ombud eller hade laga forfall.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

'

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— indra invidndningsenhetens beslut,

— avsla intervenientens invindning,

— godkinna ansdkan om registrering av varumérket KIAP MOU, och

— f6rplikta intervenienten att ersitta rittegngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa stkandens yrkanden om att invindningsenhetens beslut skall 4ndras,
att invindningen skall avslds och att ansokan om registrering av det
omtvistade varumirket skall godkinnas,

— i 6vrigt ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— faststilla det omtvistade beslutet, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Yrkandet om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet

Sokanden har i huvudsak &beropat en enda grund, som avser att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har asidosatts.

Parternas argument

Sokanden har uppgett att de livsmedel som den tillverkar och distribuerar, vilka
huvudsakligen bestir av charkuterivaror, enbart dr avsedda for kunder av
indokinesiskt (vietnamesiskt, laotiskt, thailindskt och kinesiskt) ursprung. Till
dessa varor hor friterad flisksval, en typisk specialitet frdn Indokina, som
sokanden siljer under det pdhittade varumirket KIAP MOU.
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16 Enligt en expertrapport som bifogats ansdkan betyder substantivet *mou”
flaskkott pa laotiska och thailindska, medan det adjektiviska uttrycket *kiap”
avser nigot som dr knaprigt eller krispigt. Det sammansatta ordet *kiap mou”
kan siledes oversdttas med “friterad och knaprig flisksval” eller “knaprigt
flaskkott™.

17 S6kanden har dirav dragit slutsatsen att den berérda kundkretsen, nimligen de
kolonier av personer med indokinesiskt ursprung som 4r bosatta i Visteuropa,
uppfattar tecknet MOU enbart som en beskrivning av en vara som utgdr en viktig
del av deras kost. Sokanden har gjort gillande att ett sidant tecken inte kan
dtnjuta skydd inom ramen f6r varumirkesritten.

18 Sokanden anser diremot att tilligget av ordet kiap goér tecknet KIAP MOU
tillriickligt originellt f6r att kunna registreras som gemenskapsvarumairke.

19 Sokanden har tillagt att tecknet KIAP MOU skiljer sig tillrickligt frin tecknet
MOU for att man skall kunna skilja mellan varorna i friga.

20 Féljaktligen anser sdkanden att det omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras och
att ansdkan om registrering av det omtvistade varumairket skall godkinnas.

21 Harmoniseringsbyrdn och intervenienten anser i huvudsak att Sverklagande-
nimnden gjorde en korrekt tillimpning av gemenskapens lagstiftning och
rittspraxis pd omradet och att den med ritta slog fast att det {oreligger en risk
for forvixling mellan de omtvistade mérkena i den mening som avses i artikel 8.1
b i forordning nr 40/94, och att talan foljaktligen skall ogillas.
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Forstainstansrittens bedomning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 féreskrivs att om innehavaren av ett éldre
varumirke invdnder skall det varumirke som ansokan giller inte kunna
registreras om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar det 4ldre
varumirket och de varor eller tjdnster som omfattas av varumirkena ir identiska
eller 4r av liknande slag — foreligger en risk att allminheten férvixlar dem inom
det omrade dir det ildre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det idldre varumirket. Med ildre varumédrken avses
enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr 40/94 varumirken som har registrerats i en
medlemsstat och for vilka ansékan om registrering gjorts tidigare dn ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumarket.

Vad betriffar forvixlingsrisken framgér det av domstolens rittspraxis i friga om
tolkningen av artiklarna 4.1 b och 5.1 b i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178), vilka i
huvudsak har samma normativa innehall som artikel 8.1 b i f6rordning nr 40/94,
att forvixlingsrisk foreligger om det finns risk for att allminheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i friga kommer frin samma foretag eller i forekommande
fall fran foretag med ekonomiska band (domstolens dom av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29,
och av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lioyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999,
s. [-3819, punkt 17).

Enligt denna rittspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger risk
for forvixling hos allminheten goras en helhetsbedémning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mél
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 22, domarna i de ovan i punkt 23
nimnda malen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och
dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861,
punkt 40).
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Denna helhetsbedémning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, diribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor
eller tjanster som de avser. Siledes kan en lig grad av likhet mellan de varor eller
tjinster som avses kompenseras av att varumdérkena i hog grad liknar varandra
och omvint (domarna i de ovan i punkt 23 nimnda mélen Canon, punkt 17, och
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, samt domen i det ovan i punkt 24 nimnda
mélet Marca Mode, punkt 40). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i
sjunde skilet i férordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bor
tolkas i férhallande till férvixlingsrisken och att denna risk maste bedémas mot
bakgrund sirskilt av i hur hég grad varumirket dr kdnt pd marknaden och graden
av likhet mellan varumirket och kidnnetecknet samt mellan de ifrdgavarande
varorna eller tjinsterna.

Fragan hur varumirkena uppfattas av genomsnittskonsumenten av ifrdgavarande
varor eller tjinster Ar av avgdrande betydelse vid helhetsbedomningen av
forvixlingsrisken. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett
varumirke som en helhet och fgnar sig inte it att undersdka dess olika detaljer
(domen i det ovan i punkt 24 nimnda méilet SABEL, punkt 23, och domen i det
ovan i punkt 23 nimnda mdlet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband
med denna helhetsbedémning antas genomsnittskonsumenten av de berérda
varorna vara normalt informerad samt skiligen uppmairksam och upplyst.
Hinsyn skall fiven tas till den omstindigheten att genomsnittskonsumenten endast
sdllan har mojlighet att gora en direkt jimforelse mellan de olika varumairkena,
utan maste forlita sig pd den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall
dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera beroende
pa vilken kategori av varor eller tjdnster det dr frdga om (domen i det ovan i
punkt 23 nimnda milet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

I forevarande mal har de tvd dldre varumirkena registrerats i Forenade
kungariket, vilket siledes utgdr det relevanta omrddet vid tillimpningen av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Bade de varor som omfattas av de ildre varumirkena och de varor som avses i
registreringsansékan utgdr dessutom vanliga livsmedel som ingér i klasserna 29
och 30.

I det avseendet skall det inte tas ndgon hinsyn till sékandens péstdende att denne
planerar att anvinda det varumirke som ansékan avser enbart med avseende pa
en del av de varor som registreringsansékan avser, nirmare bestimt med avseende
pa friterad flasksval.

Bedémningen av férvixlingsrisken vid tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 skall nimligen avse samtliga de varor som anges i registreringsansokan.
For att kunna beaktas skall en begrinsning av férteckningen 6ver berérda varor
eller tjanster i en ansékan om gemenskapsvarumirke ske pd ett visst sdtt, genom
en ansokan om dndring av ansokan i enlighet med artikel 44 i férordning nr 40/94
och regel 13 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 decem-
ber 1995 om genomfdrande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mél
T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrin (Aggformad tablett), REG 2003, s.
[1-383, punkt 13). Si har emellertid inte skett i forevarande fall, eftersom
sokanden inte har ingett nigon ansékan om #ndring av ansékan i enlighet med
dessa bestimmelser.

Det skall inte heller fistas nigon vikt vid sokandens péstiende att de varor som
registreringsansdkan avser enbart dr avsedda fér kunder av kinesiskt eller
indokinesiskt (vietnamesiskt, laotiskt, thailindskt) ursprung som 4r bosatta i
Visteuropa.
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Harmoniseringsbyrdn har med ritta pipekat att den omtvistade registrerings-
ansokan inte innehiller ndgon uppgift som tyder pa att varorna i friga enbart dr
avsedda for en sddan kundkrets. De allminna ordalag som sékanden har anvint
tyder tvirtom pd att varorna ir avsedda for den genomsnittliga och vanliga
kundkretsen f6r livsmedel som dven de dldre varumairkena avser. Harmoniser-
ingsbyrdn har papekat att varorna distribueras genom samma distributions-
kanaler och siljs vid samma forsiljningsstillen till samma typ av kopare.
Sokanden har inte bestritt detta.

Harmoniseringsbyrdn har dven med ritta pdpekat att, i brist pd ytterligare
uppgifter i den omtvistade ansékan, enbart den omstindigheten att ordet mou har
en viss innebord i ett indokinesiskt sprak eller att uttrycket kiap mou, enligt
samma sprik, syftar pa nigot som ir kdnnetecknande for varorna inte récker {6r
att kunna styrka och definiera en sirskild kategori av konsumenter som den
omtvistade registreringsansokan avser.

Sokandens pastiende forefaller under alla omstindigheter sakna relevans for
tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Som harmoniseringsbyréin
och den part som framstillde invindningen har pédpekat, efter dverklagande-
ndmnden, utesluter inte det sdtt pd vilket varorna beskrivs i registreringsansékan
mojligheten att senare anvinda varumirket i friga for en storre marknad,
nimligen den marknad som de dldre varumérkena omfattar.

Vid helhetsbedémningen av forvixlingsrisken skall foljaktligen mélgruppens
synvinkel beaktas. Denna mdlgrupp bestdr av slutkonsumenterna av vanliga
livsmedel i Forenade kungariket.

Mot bakgrund av det ovan anforda skall férstainstansritten kontrollera den
jamforelse som &verklagandendmnden har gjort mellan de ifrdgavarande varorna
och de tecken som tvisten giller.
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For det forsta #dr det ostridigt att varorna i friga — de som anges i
registreringsansékan och de som omfattas av de dldre varumirkena — iér
identiska eller i vart fall av liknande slag. Som harmoniseringsbyrin har pipekat
ror det sig nimligen om livsmedel som ingér i klasserna 29 och 30, vilka beskrivs i
allminna ordalag genom att huvudsakligen dterge kapitelrubrikerna i Niceklassi-
ficeringen. Sokanden har f6r &vrigt inte i sig bestritt att varorna ér identiska eller
av liknande slag. Forstainstansritten har ovan redan underkint sokandens
argument att anvindningen av det varumirke som ansékan avser skall begrinsas
till enbart vissa av de varor som avses i registreringsansékan och att dessa varor
enbart ir avsedda for indokinesiska kunder.

Betriffande tecknen i fraga skall det foér det andra papekas att tva varumirken
allmint sett liknar varandra om det ur malgruppens synvinkel férekommer
atminstone delvis likhet mellan dem i friga om en eller flera relevanta aspekter
(forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyrdin — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. 1I-4335, punkt 30). Som framgir av domstolens praxis skall
varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet anses som
relevanta aspekter. Bedémningen av likhéten mellan tvd varumirken skall
dessutom grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, 1 synnerhet
med hinsyn till deras sirskiljande och mest framtridande bestdndsdelar (domen i
det ovan i punkt 24 nimnda milet SABEL, punkt 23, och domen i det ovan i
punkt 23 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

?

Forstainstansritten anser att det vid en forsta bedémning ir lampligt att utga frin
principen att nir ett av de tvd ord som tillsammans utgér ett ordmarke ér identiskt
i visuellt och ljudmissigt avseende med det enda ord som utgér ett dldre ordmérke
och di dessa ord, var for sig eller gemensamt, inte har ndgon innebord i
begreppsmiissigt avseende for malgruppen, skall varumirkena i friga — vart och
ett betraktat som en helhet — normalt anses likna varandra i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

11 - 4968



40

41

42

43

ORIENTAL KITCHEN MOT HARMONISERINGSBYRAN — MOU DYBFROST (KIAP MOU)

I férevarande fall utgdr ordet mou, i visuellt och ljudmissigt avseende, bide det
enda ordet i de dldre varumirkena och det andra ordet i de tv3 ord som utgor det
ordmirke som ansékan avser (det forsta ordet dr kiap).

Som konstaterats ovan #Ar malgruppen i begreppsmissigt avseende slutkon-
sumenterna av vanliga livsmedel i Férenade kungariket. En sidan malgrupp ér till
dvervigande del engelsksprakig. Orden mou, kiap och kiap mou har emellertid
inte ndgon innebord pd engelska och liknar inte alls de engelska ord som har en
motsvarande innebérd som dessa har pa laotiska eller thailindska. Av hand-
lingarna i malet och stkandens argument framgér inte heller att en betydande
andel av malgruppen har tillrdckliga kunskaper i laotiska eller thaildndska for att
forstd inneborden av orden péd dessa sprik.

Av det ovan anférda féljer dven att ordet mou, ur malgruppens synvinkel och till
skillnad frdn vad soékanden har gjort gillande, inte beskriver de varor som
omfattas av det dldre varumirket. Ordet kommer att uppfattas av méalgruppen
som ett pahittat ord som i sig ir sdrskiljande.

Samma sak giller ordet kiap, och forstainstansritten anser ddrfor, i likhet med
harmoniseringsbyrin, att de bida orden har en likvirdig attraktionskraft hos
malgruppen och sammanfogade i uttrycket kiap mou kommer de att uppfattas av
malgruppen dven som framtridande, utan att ordet mou férlorar sin sirskilj-
ningsférméga.
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Under dessa omstindigheter var det korrekt av overklagandendmnden att dra
slutsatsen att de tecken som ordmirkena i friga bestir av liknar varandra, vart
och ett betraktat som en helhet och med hinsyn till bland annat deras sirskiljande
och mest framtridande bestidndsdelar.

Mot bakgrund av det ovan anférda kan mdlgruppen tro att livsmedel som &r
mérkta med ordmirket KIAP MOU kommer frin det féretag som innehar de
dldre ordmirkena MOU. Graden av likhet mellan varumirkena dr f6ljaktligen
tillricklig for att det skall anses foreligga en forvixlingsrisk mellan dessa.
Foljaktligen kan talan inte bifallas pd den enda grund som &beropats och som
avser att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har &sidosatts.

Talan skall f6ljaktligen ogillas, utan att férstainstansritten behdver ta stillning till
huruvida sékandens yrkanden om att invindningsenhetens beslut skall dndras, att
invindningen skall avslis och att anstkan om registrering av det omtvistade
varumirket skall godkinnas kan tas upp till sakproévning.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta rdttegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniser-
ingsbyran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden har tappat malet, skall harmoniser-
ingsbyrdns och intervenientens yrkande bifallas.

II - 4970



ORIENTAL KITCHEN MOT HARMONISERINGSBYRAN — MOU DYBFROST (KIAP MOU)

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 25 november 2003.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Le président
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