NOTIFICATION DE REFUS DE PROTECTION EN VERTU DES
REGLES 17.1) A 17.3) DU REGLEMENT D’EXECUTION COMMUN A
L’ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU
PROTOCOLE RELATIF A CET ARRANGEMENT

1. Nom et adresse de I'Office faisant la notification:
OFFICE D’ETAT POUR LES INVENTIONS ET LES MARQUES Téléphone: 314.92.56
Section de Recherche et de ’Examen des Marques 315.90.66 5, rue lon Ghica, sect. 3,
Fax:312.38.19
B.P. 52
R-70018 BUCAREST- ROUMANIE

2. Numéro de I'enregistrement international concerné : 826595

3. Nom du titulaire de I'enregistrement international concerné: Republic Tobacco, L.P.
2301 Ravine Way, Glenview, IL 60025, ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Apres I'examen des documents concernant I’enregistrement international mentionné, effectué par

I'examinateur: VENERA LIMBIDIS

4. Indication compléte des motifs sur lesquels le refus est fondé :

() o Motifs absoluts

(i) = Motifs relatifs [selon le cas]
O Marque(s) antérieure(s) citée(s) d’office
® Opposition

5. Renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi :
Loi 84/1998 art 6c.

6. Etendu du refus quant aux produits et services :

6)) = Refus pour tous les produits et services
(i) m] Refus pour une partie des produits et services
o Produits et services sur lesquels porte le refus
ou
o Produits et services sur lesquels le refus ne porte pas:

7. Date a laquelle le refus a été prononcé : 02.06.2005

8. Date de la notification de I'Office indiqué en 1. Signature ou sceau de I'Office indiqué en 1
917 - 2005-1 /09.06.2005 /

¢
"/




9. Indications quant aux procédures futures :

(a) Le refus est susceptible d’examen ou de recours :
Oui ® Non O
(b) Délai dans lequel une requéte en réexamen ou un recours doit étre présenté:
Trois mois
(c) Autorité compétente pour connaitre de cette requéte ou de ce recours:
I'Office indiqué en 1. ci-dessus.
(d) Une requéte en réexamen ou un recours doit étre présenté par I'intermédiaire d’un mandataire ayant
son adresse sur le territoire de la partie contractante dont ’Office est indiqué
en 1. ci-dessus.
Oui ® Non O

Annexe 1

Marque(s) antérieure(s) citées d’office [citation no.] :

Date et numéro de la demande :
Date de priorité (le cas échéant) :
Date et numéro d’enregistrement (le cas échéant):

Nom et adresse du titulaire:

Reproduction de la marque citée :

o Liste compléte des produits et services :
o Liste des produits et services pour lesquels les marques sont en conflit:
Anexxe 2

Opposition [ no.]: - 820340 / 14.01. 2004
Nom et adresse de I'opposant : House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Sgborg,

DANEMARK
o Opposition fondée sur les motifs absolus suivants :
Opposition fondée sur une marque ayant fait I'objet d’'une demande ou d’un

enregistrement :
Date et numéro de la demande :
Date de priorité (le cas échéant) :
Date et numéro d’enregistrement (le cas échéant): - 820340 / 14.01. 2004
Nom et adresse du titulaire : House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Sgborg,
DANEMARK
Reproduction de la marque citée:

Produits et services sur lesquels I'opposition est fondée:
® La liste compléte est en outre donnée ci-apres:
ou

O Liste des produits et services pour lesquels les marques sont en conflit:

Ouim Non O
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Date of the registration
14.01.2004
Expected expiration date of the registration/renewal
14.01.2014
Language of the application

English

Current Status

Name and address of the holder of the registration
House of Prince A/S

Tobaksvejen 4

DK-2860 Sgborg (DK)

Contracting State of which the holder is a national
DK

Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where
the legal entity is organized

Danish, Denmark

Name and address of the representative
Skandinavisk Tobakskompagni A/S,
Attn. Hanne Weywardt

Tobaksvejen 4
DK-2860 Seborg (DK)
Mark

RAMBLER

Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
Translation of the mark or of words contained in the mark

One who walks without a planned route.

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification) - NCL(8)

Tobacco, cigarettes, smokers articles, matches.
Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
Basic registration

DK, 30.03.1963, VR 1963 00717

Designation(s) under the Madrid Protocol

AL-AM-BG-BY-CH-CN-CZ-EE-GE-HU-IR-IS-LT-LV-MD-MK-PL-RO-RU-S1-SK-TM-TR
-UA-YU

Registration
Publication number and date
2004/6 Gaz, 29.04.2004

Designation(s) under the Madrid Protocol

08.06.2005 08:54
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AL-AM-BG-BY-CH-CN-CZ-EE-GE-HU-IR-IS-LT-LV-MD-MK-PL-RO-RU-SI-SK-TM-TR
-UA-YU

580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)
01.04.2004

Grant of protection subject to opposition
TR
450 Publication number and date
2004/35 Gaz, 25.11.2004
Opposition end date
17.11.2004

Grant of protection subject to opposition
GE
450 Publication number and date
2005/3 Gaz, 24.02.2005
Opposition end date
10.04.2005

Grant of protection
GE

450 Publication number and date
2005/18 Gaz, 09.06.2005
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o 00 ho:84/23.04.4998 e et
sur les marques et les indicalions‘géographiques (extraity”

Art.3. - Au sens de fa présente loi, les termes etles expressions suivants sont définis-comme il suit ~

a) La "marque” est un signe susceptible dune représentation graphique servant a distinguer les produits ou les
services d'une personne physique ou morale de ceux appartenant a dautres personnes, peuvent constituer des marques
les signes distinctifs tels que: mots, y compris noms de personnes, dessins, letlres, chiffres, éléments figuratifs, formes
tridimensionnelles et, surtout, ka forme du produit ou son conditionnement, combinations de couleurs, ainsi que toute
combination de ces signes; .
b) La "marque aniérieure” est i3 marque enregisiee amsi qUe ia maique GEposce aux s UekT enregisiiéedanste————
Registre National des Marques, & condiion qu'eiic soit enregistée uiiéricurement :

¢) La "marque noloire™ est la marque notoirement connue en Roumanie 2 la dale du dépdt dune demande
d'enregistrement de marque ou a la date de priorité revendiquée dans la demande; pour détemminer si une marque e;t
noloirement connue, i sera tenu compte de 1a notoriété de cette marque, dans la partie du public concemé pour les prodults
ou les services auxquels s'applique ladite marque, sans quil soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée ou utilisée en
Roumanie;

d) La "marque collecfive” est la marque servant a distinguer les produits ou les services des membres d'une
association de ceux appartenant & dautres personnes; . .

' e) La "marque de cerfification” est la marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elie est
utilisée sont certifiés par son titutaire en ce qui concerme la qualits, le matésiel, le mode de fabrication des produits ou le mode
de prestation des services, la précision, ou dautres caractéristiques; A .

f) L™indication géographique” est la dénomination servant 3 identifier un produit originaire dun pays, d'une région
ou d'une localité dun Etat dans les cas ol une qualité, une réputation ou dautres caractéristiques déterminées peuvent étre
essentiellement atirbuées a cefte origine géographique;

g) Le "déposant” est la pessonne physique ou morale au nom de laquelle est déposée une demande
d'enregistrement dune marque;

h) Le "titukaire® est ta personne physique ou mosale au nom de laquelle la marque est enregistrée dans le Registre
National des Marques; .

i) Le "mandataire autorisé”, dénommé dans la présente loi “mandataire’, est le conseiller en propriété industrielle
qui peut aussi avoir la qualité de représentation dans les procédures devant I'Office ¢ Etat pour les Inventions etles Marques;
) " j) La "Convention de Paris” estla Convention pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, Pans,
. telle que révisée etmodifice; .

: k) Les "Pays de [Union de Paris” sont les pays atxquels s'applique la Convention de Paris et qui sont
constitués a I'état dUnion pour 1a protection de la propriété industielle; '
) 1) L’ "Arrangement de Madnid™ est rAmrangement de Madrid concemant Tfenregistrement international des marques
du 14 avril 1891, révisé a Stockholm, le 14 juillet 1967;
_ m) Le "Prolocole relalit 3 FArrangement” est le Prolocole de Madrid du 27 juin 1989 relalif a rAmrangement de
Madrid concemant lenregistrement intemational des marques.
. Art.5. - Sont exclus de la protection et ne peuvent élre enregistrées:

a) les marques qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues a fart. 3 lettre a);

b) les marques qui sont dépourvues de caractére distinclif,

c) les margues qui sont composées exclusivement de signes ou dindications devenus usuels dans le language -
courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

d) les marques qui sont composées exdusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce,
pour désigner fespéce, la qualilé, la quantité, la .
destination, la valeur, Forigine géographique ou Fépoque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres
- caractéristiques de ceux-ci; ,

e) les marques constituées exclusivement par fa forme du produit, qui est imposée par la nature du produit ou est
nécessaire pour fobtention d'un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit;

o f) les marques qui sont de hature a induire le public en erreur sur forigine géographique, Ja qualité ou la nature du
produit ou du service; o

g) les marques qui contiennent une indication géographique ou qui en sont constituées, pour des produits qui ne.spnt
pas originaires du termitoire indiqué, si fusage de cette indication est de nature 2 induire le public en ereur sur le vrai lieu
.d'origine;

° h) les marques qui sont constituées ou qui contiennent tne indication géographique identifiant des vins ou des
produits spiritueux qui ne sont pas originaires du fieu indiqué;

i) les manques qui sont conlraires a fordre public ou aux bonnes moeurs;

j) les marques qui contiennent, 3 défaut de consentement du titulaire, Iimage ou le nom patronymique d'une personne
qui jouit de renommée en Roumanie; ‘ )

k) les marques qui contiennent, @ défaut d'autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou des
imitations d'armoiries, drapeaux, emblémes d'Etat, signes, poingons officiels de controle et de garantie, écus armoriales
appartenant aux Pays de 'Uriion et qui tommbent sous Fincidence de Fart 6 ter de la Convention-de Pans._ ~ ’

I) les marques qui contiennent, a défaut dattorisalion des autorités compétentes, des reproductions oU imitations

~ d'armoiries, drapeaux, d'autres cmblemes, sigles, initiales ou dénominations qui tombent sous lincidence de Fart.6 ter de
*" Ja Convention-de Paris et qui appartiennentaux organisations internationales intergouvemnamentales dont.une ou plusieurs
pays de FUnionest pariic. e ' =3

‘Les dispositions de Tatinéa (1) letlres b), ¢) et d) ne sont pas applicables si, avant la dalz de la demande
A imtemrmont da a marana of tita A <on 11SA0e. la maraue a acquis un caractere distinctif.
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=+ “Art.6. - En'outre des motifs prévus & fart5 afinéa (1), une margue 6 est refusée aTenregistrement IOrSQUEL 1 = - oo e s
- a) elle est identique a une marque antérieure, et que les ﬁW@nwmmEHtﬁWff““ T
la marque a 616 demandé sont identiques & ceux pous lesquels ka margue antérieure est protégée; .
: b) elle est ienlique a une marque antérieure et est destinée & étre appliquée a des produils ou des services
similaires a ceux pous lesquels la marque antérieure est protégée, sl existe unrisque de confusicn dans F'espiit du public;
c) elle est similaire 4 une marque antérieure et est destinée d” éte appliquée a des produits ou.des services
identiques ou simdaires, s existe un risque de confusion dans lesprit du public, y compris le risque d'assodiation avec la
marque anlérieure; o
d) elle est identique ou similare 3 une marque notoire en Roxenanie pour des produits ou des services identiques
ou similaires, a la date du dépdt de ka demande d'envegistrement de [a marque; .
e eyeloestidentiqueca simisie Sime marque nolsire eaReuanie pourdes predifis o des send écenls de
ceux auxauels la marque fait référence dont Fesregistrement est demands et si par fusage injustiné de cetle demi.ére on
pourrait tirer profit du caractése distinclif ou de la renommée de la marque notoire, ou que cet usage pourrait produire des
dommages-intéréts au fitulaire de la marque notoire. :
Art.7. - Les marques fombant sous Mincidence de fart 6 peuvent étre cependant enregistrées avec le consentement
exprés du titulaire de ka margue antérieure ou notoire. )
Ait.19. - L'Office d'Etat pour les Inventions etles Marques examne, sir le fond, ta demande d'enregistrement en
ce qui conceme les motifs de refus prévus aux article 5 afinéa tet artide 6. g .
Art.21. - Lorsqu'un motif de refus, de ceux prévus a fart. 6, S'apphque seulement a certains produits 0u services
pour lesquels lenregistrement de la marque a é4¢ demandé, Fenregistrement estrefusé seuemert pour les respectifs produits
ou services. :
Art.22. - Si ka demande ne rempiit pas les conditions pour fenregistrement de la marque, [Office dEtat pour les
" Inventions et es Marques le notifie. au déposant lui accordant un délai de frois mois pendant lequel celui-ci peut présenter
ses observations ou refirer sa detimude.ledéldpetﬂéheprobngéavecmpérbdesupplémentaife de trois mois, a la
requéte du déposant, accompagnée du paicment de la taxe prévue par la boi. A Fexpiration du délai prévu a Talinéa 2, FOffice
- d’Etat pour les Inventions et les Marques décidera, selon le cas, Pesregistrement de fa marque, le rejet de la demande
d'enregistrement de fa marque ou prendra acte du retrait de la demande. :
) Art.45, - Toute personne intéressée peut demander aupres du Tribunal Municipal de Bucarest, a bout moment
pendant la période de protection de la margue, la déchéance du titutaire des droits conférés par ka marque st
a) sans justes motifs, la marque r'a pas fait Fobjet d'un usage séricux, sur le territoire de ka Roumanie, pendant une
période ininterrompue de cing années, pour les produits ou les services pour kesquels efle a été enregistrée;
Art 46. - l est assimilé a Fusage effectif de la marque: '
a) fusage de la marque par un Gers avec le consentement de son Guudaire;
b) fusage de ka marque sous une forme qui differe par cerlains éiéments de celle enregistrée n'en altérant pas le
caractere distinclif de celle-ci; ' )

. —c)-Fapposition. de fa marque sur-des produits.ou leur conditionnement exdlusivement en vue de Fexpotation;

- d) limpossibiité de Fusage de ka marque en raison des circumstances indépendantes de la volonté du titulaire Qe
la marque, 4 savoir: restrictions a fimportaion ou dd a autres disposibons des autorités publiques concemant les produits
ou les services auxquels [a marque fait référence.

AIt47. - La preuve de usage de ka marque incombe au Gtulaire de cefle-ci et peut étre faile par but moyen de

-

preuve,

. AIt48. - Toute personne intéressée peut demander auprés du Tribunal Municipal de Bucharest rannulation de
Ienregistrement de ka margue pour un des mofifs suivants:
a) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de Farticle 5 alinéa 1;
b) la manque a 616 enregistrée sans respecter les dispositions de Fart 6; '
c) lenregistrement de la marque a €& demandé a mauvaise fof;
d) Fenregistrement de la margque porte atteinte au droit 3 fimage ou au nom patronymique dune personne,
e) Fenregistrement de la marque porte atteinte a des droits antérieurement acquis concemant une lnC’ilC'ahon
géographique protégée, un dessin ou modéle industriel protégé ou un autre droit de propriété industielie protége, ou
concemant un droit dauteur. . ..
’ L'action en annulation pour le moSf prévu  Fafinéa 1 letire c)peut étre introduite & tout moment pendant la période
de protection de la marque. o
Le_délai pour demander Fannudation de Fenregistrement de la marque pour un des motifs prévus afalinéa 1 lettres
a), b), d) et e) est de cinq années & compler de lenregistrement de la marque. -
— - U T TARTS0. - Sitn motif-de déchéance-ou-de-nulfité-existe-que-pour-une-partie-des-produits_ou des services pour o
- lesauelsiamanque adté enregistiée, la déchéance ou lanullité produit ses efiets seulement envers ces produils ou services.
— __AR.:80. - Les-décisions_de Office_dFtat pour les Inventions et les_Marques concemant {'ermegistrement-des
marques peuvent &lre contestées auprés de cet Office par le déposant de Fenregistrement de la marque ‘wrse’lon—lgeasf —-
par le titulaire de la marque dans un délai de trois mois 3 compter de la communication, avec le paiement de la taxe légale.
Les décisions de 'Office d'Etat pour les:Inventions et les Marques concemant finscription de la cess:lon' ou dfz la
ficence dans le Registre National des Marques peuvent étre contestées aupres de I'Office, par les personnes intéressées,
dans un délai de trois mois 3 compter de leur communication ou, selon le cas, de leur publication. .
= _ Les contestations formulées conformément’a Talinéa 1.et 2 seront solutionnées par une commission de féexamen
.de F'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques. . - T
Art81. - La décision motivée de la commission de réexamen est communiquée aux parties, dans un délai de 15

~~=—jours a compler de ladate du prononcé et peut faire l'objet d'un-appel auprés du Tribunal Municipal de Bucarest, dans undélai
==de 30 jours 4 compter de la communication. — :




