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

2. Numéro de I'enregistrement international concerné : 755909

3. Nom du titulaire de I'enregistrement international concerné: Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE

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

I'examinateur: ANASTASIA NICOLA

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

(i) a Motifs absoluts

(ii) o Motifs relatifs [selon le cas]
a 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 :

(1) = Refus pour tous les produits et services
(i) o 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 : 29.06.2005

8. Date de la notification de I'Office indiqué en 1. Signature ou sceau de 1'Office indiqué en 1
1178 - 2005-1 / 12.07.2005




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 I'Office est indiqué au point 1. de cette notification:
Oui Non O

La liste des mandataires on la retrouve aux adresses suivantes:
http://www.osim.ro/index3_files/cons/agenti.pdf
http://www.osim.ro/cons/0505/cons_marci.pdf

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.]: - 776384 / 08.02. 2002
Nom et adresse de I'opposant :
House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Seborg, 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): - 776384 / 08.02. 2002
Nom et adresse du titulaire : House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Seborg,
DANEMARK
Reproduction de la marque citée:
Produits et services sur lesquels '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:

Oui = Non o
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Date of the registration
08.02.2002
Expected expiration date of the registration/renewal
08.02.2012
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 Seborg (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

corporation, Denmark

Name and address of the representative

Zacco Denmark A/S

Hans Bekkevolds Allé 7

DK-2900 Hellerup (DK)

Mark
PRINCE

*
—--

International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(4)
24.09.02; 25.01.15; 26.04.02 ; 26.04.08 ; 27.05.01

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 application

DK, 28.01.2002, VA 2002 00360

Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in
the country of origin

DK, 28.01.2002, VA 2002 00360

Designation(s) under the Madrid Protocol
AG-AM-AT-AU-BG-BX-BY-CH-CN-CU-CZ-DE-EE-ES-FI-FR-GE-GR-HU-IE-IS-IT-JP
-KE-LI-LS-LT-LV-MA-MC-MD-MN-MZ-NO-PL-PT-RO-RU-SE-SG-SI-SK-SL-SZ-TM -
TR-UA-YU-2ZM

Indications regarding use requirements

IE-SG

http://172.16.100.4/romarin/detail.do?ID=0 21.06.2005
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Registration

Publication number and date

2002/6 Gaz, 02.05.2002

Designation(s) under the Madrid Protocol

Page 2 of 4

AG-AM-AT-AU-BG-BX-BY-CH-CN-CU-CZ-DE-EE-ES-FI-FR-GE-GR-HU-IE-IS -IT-JP
-KE-LI-LS-LT-LV-MA-MC-MD-MZ-NO-PL-PT-RO-RU-SE-SG-SI-SK-SL-SZ-TM-TR -

UA-YU-ZM
Indications regarding use requirements
IE - SG

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

04.04.2002

Total refusal of protection

IE

Publication number and date
2002/11 Gaz, 11.07.2002

Total refusal of protection
SG

Publication number and date
2002/14 Gaz, 22.08.2002

Grant of protection

AU

Publication number and date
2002/19 Gaz, 31.10.2002

Total refusal of protection
JP

Publication number and date
2002/21 Gaz, 28.11.2002

Grant of protection subject to opposition
TR

Publication number and date

2002/25 Gaz, 06.02.2003

Opposition end date

18.02.2003

Partial refusal of protection

CN

Publication number and date
2003/1 Gaz, 20.02.2003

Delete from list:

Smokers' articles, matches.
Articles pour fumeurs, allumettes.

Total refusal of protection
PT

Publication number and date
2003/4 Gaz, 03.04.2003

Grant of protection subject to opposition

http://172.16.100.4/romarin/detail.do?ID=0

21.06.2005
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GE

450  Publication number and date
2003/6 Gaz, 01.05.2003
Opposition end date
10.06.2003

Opposition possible after the 18 months time limit
IE

450 Publication number and date
2003/8 Gaz, 29.05.2003

Limitation
450 Publication number and date
2003/10 Gaz, 26.06.2003
833 Interested Contracting Party(ies)
PT
List limited to:
34 Cigarettes.
Cigarettes.
580 Date of recording
22.04.2003

Opposition possible after the 18 months time limit
IE
450 Publication number and date
2003/15 Gaz, 04.09.2003
Opposition end date
24.09.2003

Grant of protection
GE

450 Publication number and date
2003/14 Gaz, 21.08.2003

Opposition possible after the 18 months time limit
SE

450 Publication number and date
2003/14 Gaz, 21.08.2003

Opposition possible after the 18 months time limit
SG

450 Publication number and date
2003/19 Gaz, 30.10.2003

Total refusal of protection
SE

450 Publication number and date
2003/19 Gaz, 30.10.2003

Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested
IE
450  Publication number and date

http://172.16.100.4/romarin/detail.do?ID=0 21.06.2005



WIPO - ROMARIN - International Registration Details Page 4 of 4

450

832

580

891

450

2003/21 Gaz, 27.11.2003

Subsequent designation

Publication number and date

2003/25 Gaz, 05.02.2004

Designation(s) under the Madrid Protocol

MN

Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)
25.12.2003

Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations)

24.11.2003

Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested
JP

Publication number and date

2004/1 Gaz, 19.02.2004

http://172.16.100.4/romarin/detail.do?ID=0 21.06.2005
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i 165 mardues et les indicalions GEoGrApAIGUES (SXFal)

Art.3. - Au sens de la présente o, les termes el les expressions suivants sont définis-comme il suit: o

a) La "margque” 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 d'autres personnes, peuvent constituer des marques
les signes distinctifs tels que: mots, y compris noms de personnes, dessins, letlres, chiffres, éléments figuralifs, formes

tridimensionnelies et, surtout, ka forme du produit ou son conditiennement, combinations de couleurs, ainsi que toute
combination de ces signes;

b) [a "marque antéricure™ est 2 marque enregisuee arist que @ TEIGUe Goposce ouX Wi Goue errenishéedsaste——— —

G
Registre Nationai des Marques, & condition qu'eiic soit enregistée uliérieurement A

¢) La "marque noloire™ est la marque noloirement conmie en Roumanie 4 la date du dépdt d'une demande .
d'enregistrement de marque ou & la date de priorité revendiquée dans la demande; pour déterminer si une marque e;t
noloirement connue, il sera tenk compte de fa notoriété de cette marque, dans la partie du public concemé pour les produits
ou les services auxquels s'applique ladite margue, sans quil soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée ou utilisée en
Roumanie;

d) La "marque colleclive” est la marque servant a distinguer les produits ou les services des membres dune
association de cetx appartenant & d'autres personnes; : .
' ¢) La "marque de cesfification” est la marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est
utilisée sont cerifiés par son titutaire en ce qui conceme la qualit, le matésiel, le mode de fabrication des produits ou le mode
de prestation des services, la précision, ou d'autres caractéristiques; .

f) L™indication géographique” est la dénomination servant 4 identifier un produit originaire dun pays, d'une région
ou d'une localité dun Etat dans les cas o une qualité, une réputation ou dautres caractéristiques déterminées peuvent étre
essentiellement atirbudes a cette origine géographique;

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

h) Le "titutaire” est ka personne physique ou morale au nom de laquelle la marque est enregistrée dans le Registre
National des Marques; ) .

i) Le “mandataire aulorisé”, dénommé dans la présente ol “mandataire’, est le conseiller en propriété industrielle
qui peut aussi avoir la qualité de représentation dans les procédures devant 'Office d'Efat pour les Inventions et les Marques;

“ j)La"Convention de Pasis” est la Convention pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, Panis,
-~ telle que révisée etmodifice; .

k) Les "Pays de FUsion de Paris” sont les pays auxquels s'applique la Convention de Paris et qui sont
constitués a I'état dUnion poux 1a protection de fa propriété industielie; '

) i) L' "Arrangement de Madrid™ est FArrangement de Madrid concemant lenregistrement intemational des marques
du 14 avril 1891, révisé a Stockholm, le 14 juillet 1967;

_ m) Le "Protocole relatif 3 FArangement” est le Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relalif a rArrangement de
Madrid concemnant fenregistrement intemational des marques.
. ArL.5. - Sont exclus de la protection et ne peuvent é&tre enregistrées:

a) les marques qui ne sent pas conformes aux dispositions prévues a lart. 3 lettre a);

b) les marques qui sont dépourvues de caractére distinclif,

c) les marques 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 quaiité, ka 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 la forme du produit, qui est imposée par la nature du produit ou est
nécessaire pour fobtention d'un résuitat technique ou donne une valeur substantielle au produit;

' f) les masques qui sont de hature a induire le public en erretir sur Foriginé géographique, la 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.s<_)nt
pas originaires du temritoire indiqué, si fusage de cette indication est de nature a induire le public en erreur sur le vrai lieu

.d'origine;
| h) ies marques qui sont constituées ou gui contiennent une indication géographique identifiant des vins ou des
produits spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué, .

i) les marques qui sont contraires a fordre pubfic ou aux bonnes moeurs;

j) les marques qui contiennent, & défaut de consentement du titulaire, limage oule nom patronymique d'une personne
qui jouit de renommée en Roumanie; ' )

k) les marques qui contiennent, a défaut d'autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou des
imitations d'armoiries, drapeaux, emblemes d'Etat, signes, poingons officiels de controle et de garantie, écus armoriales
appartenant aux Pays de I'Union et qui tombent sous lincidence de I'art.6 ter de la Convention-de Paris;_ . 3

I) les marques qui contiennent, 3 defaut d'atorisation des autorités compétentes, des reproductions ou imitations

~d'armoiries, drapeaux, d'autres cmblemes, sigles, initiales ou dénominations qui tombent sous lincidence de rart.6 I?f de
*" 14 Convention'de Paris et qui-appartiennent aux organisations interationales intergouvemamenlales dont.une ou P!}’.s"e.qgs.
pays de ['Union est partie. e ' =

=

7

Les dispositions de Talinéa (1) lettres b), ) et d) ne sont pas opplicables si, avant la dafe de ia demande
Armenn mtremont dn I marana of silite A <on tisage. la maraue a acauis un caractére distinclif.



———— - . 2

A6, - En'outre des miotifs prévus  Fart 5 afinéa (1), une margue est refusée 3 fenregistrement IorsQue; « =+ - sz ant oo s
a) elle est ientique 3 une marque antérieure, et que les produsts ot Ies services pour lesquess tenregiskementde = -
la marque a été demandé sont identiques & ceux pour lesquels la margue antérieure est protégée;

b) elle est iMenlique a une marque antérieure et est destinée @ étre appliquée 3 des produils ou des services
similaires & ceux pour lesquels la marque antésieure est protégée, s existe un fisque de confusion dans Fespritdu public;

c) elle est similaire 2 une masque antérieure el est destince & &te appliquée 2 des produits ou des services
identiques ou simaaires, sl existe un risque de confusion dans lesprt du public, y compris le fisque d'assodation avec la
marque antérieure; o

d) elle est identique ou similaire & une marque notoire en Roteranie pour des produits ou des services identiques
ou similaires, a la date du dépbt de la demande denregistrement de la marque; B

Ereﬁe’es%cgﬁ%ﬁ" rerasTesunea 'r’-'t‘?e"“‘q . ﬁﬁ;%eﬁ,‘?z%mgﬁa_ m&sﬁeé— 213 oi3 (e Sen vices dfférents de
ceu auxauels b margue fait réfésence dont Fenregistrement est demands et si par fusage injustiié de cetle demiere on _
pourrait tirer profit du caractére distinclif ou de fa repommée de la marque notoire, ou que cet usage pourrait produire des
dommages-intéréts au fitufaire de la marque notoire.

Art.7. - Les marques fombant sous Mincidence de Fart 6 peuvent étre cependant ensegistrées avee le consentement
exprés du titulaire de ka marque antérieure ou notoire. N
Art.19. - L'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques examine, sur le fond, ka demande d'enregistrement en
ce qui concerne les motifs de refus prévus aux article 5 afinéa fet arbide 6. g .
Art.21. - Lorsqu'un motif de refus, de ceux prévus a Fart. 6, sapplque seulement a certains produits OU Services
pour lesquels lenregistrement de la marque a ¢ demandé, Fenregistrement estrefusé seudemerit pour les respectifs produits

ou services. :
Art.22. - Si la demande ne remplit pas les conditions pour Fenregt t de fa marque, fOffice dEtat pour les
" Inventions et les Marques le notifie au déposant ki accordant un délai de trois mois pendant lequel celui-ci peut présenter

ses observations ou refirer sa demande. Le dékii peut étre prolongé avec une période suppiémentaire de trois mois, a la
requéte du déposant, accompagnée du paicment de la taxe prévue par la loi. A fexpiration du délai prévu A l'alinéa 2, ['Office
- d’Etat pour les Inventions et les Marques décidera, selon ke cas, Teswegistrement de la marque, le rejet de la demande
d'enregistrement de ka marque ou prendra acte du retrait de la demande. .
, Art 45, - Toute personne intéressée peut demander auprés du Tribunal Municipal de Bucarest, a tout moment
pendant la période de protection de ka masque, la déchéance du titutaire des droits conférés par la marque st
a)sansjwtesmﬁfs,lammerrapasfaitrobjeurmmagesemw;etmnoiredelmomnarie.pendanwne
période ininterrompue de cing années, potr les produits ou les services pour kesquels efle a été enregistrée;
Art.46. - It est assimidé a fusage effectif de la marque:
a) fusage de la marque par un fiess avecle consentement de son Gludaire;
b) lusage de ka marque sous une forme qui differe par certains éléments de cefle enregistrée n'en altérant pas le
caractére distinctif de celle-ci; , ' .

. _c)Fapposition de ka marque sur-des produits.ou leur conditionnement exdusivement en vue de Fexportation;

- d) limpossibiité de fusage de ka marque en raison des circumstances indépendantes de la volonté du titulaire (.ie
la rharque, A savoir- restrictions 2 mportation ou dd & autres disposifions des aulorités publiques concemant les produits
ou les services auxquels la marque fait référence.

At47. - La preuve de fusage de ka marque incombe au Gtulaire de cefle-ci et peut étre faite paf bout moyen de
reuve, :
P _" At 48. - Toute personne intéressée peut demander auprés du Tribunal Municipal de Bucharest Fannulation de
I'enregistrement de ka marque pour un des mofifs suivants:

a) la marque a é1é envegistrée sans respecler les dispositions de Farticle 5 alinéa 1;

b) la marque a 6té enregistrée sans respecter kes dispositions de Fart6; '

c) l'enregistrement de la marque a €€ demandé 4 mauvaise fof; ‘

- d) lenregistrement de la marque poste atteinte au droit a fimage ou au nom patronymique dune personne,

e) Fenregistrement de la marque poste atteinte a des droits antérieurement acquis concermant une lnc}lcf”thon
géographique protégée, un dessin ou modéle industriel protégé ou un autre droit de propriété industriele protege, ou
concernant un droit dauteur. . .

' L'action en annulation pour le mofif prévu a Fafinéa 1 letire c) peut élre introduite a tout moment pendant la période
de protection de la marque. .

Le délai pour demander F'annufation de Fenregistrement de la marque pour un des molifs prévus afalinéa 1 letlres
a), b), d) et e) est de cinq années 3 compler de Fenregistrement de la marque. .

ArL.50. - Si un motif de déchéance ou de nullité existe que pour une partie des produits ou des Services pour
lesquels la marque a &6 enregistiée, la déchéance ou la nullité produit ses effets seulement envers Ces prodhiits OU SEIVICEs.

Art.80. - Les décisions de [Office dEtat pour les Inventions et les Marques concemant l'enregistrement des
marques peuvent étre contestées auprés de cet Office par le déposant de lenregistrement de la marque ou, selon lg cas,
par le titulaire de la marque dans un délai de trois mois 2 compter de la communication, avec le paiement de Ia.taxe légale.
' Les dédisions de 'Office d’Etat pour les nventions et les Marques concemant finscription de la cession ou de la
licence dans le Registre National des Marques peuvent étre contestées auprés de I'Office, par les personnes intéressées,
dans un délai de trois mois 4 compter de leur communication ou, selon le cas, de leur publication. o

.. les contestations formulées conformément a lalinéa 1.et 2 seront solutionnées par une commission dé féexamen
_de I'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques. . )
Art.81. - La décision molivée de la commission de réexamen est.communiquée aux parties, dans un délai de 15

~—jours a compter de la date du prononcé et peut faire f'objet d'un-appel auprés du Tribunal Municipal de Bucarest, dansundélai _ .
==de 30 jours a compter de la communication. = -

:]l{*



