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 Ion Ghica, sect. 3,
Fax:312.38.19
B.P. 52
R-70018 BUCAREST- ROUMANIE

2. Numéro de I'enregistrement international concerné : 850537

3. Nom du titulaire de I'enregistrement international concerné:
BONAVITA - SERVIS, spol. s.r.o.
Ovocna 17 SK-851 10 Bratislava (SK) SLOVAQUIE

Apres I'examen des documents concernant I'enregistrement international mentionné, effectué par
I'examinateur: LUIZA MOCANU

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

0) o Motifs absoluts

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

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

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
n] 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 :  26.04.2006

8. Date de la notification de I'Office indiqué en 1. Signature ou sceau de I'Office indiqugen 1

668 ~ 2006 -1 / 05.05.2006 /
4

{

—




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/cons.htm

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):
- 032473/ 21.05.1997
- 470233 /19.07.1982

Nom et adresse du titulaire:
- STAR FOODS EM SRL, Str. Drumul Taberei Baza de Productie SIAU, **Popesti
Leordeni, jud. llfov ROUMANIE.
- STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A., Via Matteotti 142 1-20041 Agrate
Brianza (Milano) (IT) ITALIE.

Reproduction de la marque citée :
= Liste compléte des produits et services :

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




Application No 043997
(1) Mark No: 032473

Priority :

O.S.LM.

Application Date :

Individuala

21.05.1997

(%)  Verbals
Owner : Agent :
STAR FOODS EM SRL EEBESEMNAT
Str. Drumul Taberei Baza de Productie SIAU crrs seean
** POPESTI LEORDENI
ROMANIA
Classes and List of Goods and Services : {54) HYPER

29

30

Carne, peste, pasari si \}énat; extracte
din carne; fructe silegume conservate,
uscate sifierte; jeleuri, dulcetfur,
compoturi; oud, lapte siproduse
lactate; uleiuri i grasimi comestibile.

Cafea, ceai, cacao, zahdar, orez,
tapioca, sagou, inlocuitori de cafea;
faina si preparate facute din cereale,
paine, produse de patiserie $i
cofetdrie, inghetatd; miere, sirop de
melasa; drojdie, praf de copt; sare,
musgtar; otet, sosuri(condimente);
mirodenii, gheata.




OMPI - ROMARIN - Détails de l'enregistrement international
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151

180

270

732

811

740

770

540

531

511

05

Date de I'enregistrement

19.07.1982

Date prévue de I'expiration de ’enregistrement/du renouvellement
19.07.2012

Langue de la demande

Frangais

Etat actuel

Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement
STAR STABILIMENTO ALIMENTARE

S.p.A.

Via Matteotti 142

1-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT)

Etat contractant dont le titulaire est ressortissant
IT

Nom et adresse du mandataire

JACOBACCI & PARTNERS SpA

Via Senato, 8

1-20121 MILANO (IT)

Nom et adresse du titulaire précédent

STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

Via Matteotti, 142
AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT)

Marque

http://172.16.100.2:85/romarin/detail.do?1D=0

470233

Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)

25.03.01; 25.03.03 ; 25.03.11 ; 27.05.24

Classification internationale des produits et des services aux fins de I'enregistrement des marques

(classification de Nice)

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplatres, étoffes pour pansements; matiéres pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gateaux, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

03.05.2006 08:56
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32

821

822

300

831

450

831

580

05

05

29

30

32

29

http://172.16.100.2:85/romarin/detail. do?1D=0

Biére, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences
de plantes pour faire des boissons non alcooliques.

Demande de base

IT, 01.03.1982, 39 968 C/82
Enregistrement de base
IT, 19.07.1982, 333 432

Données relatives a la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives a I'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine

IT, 01.03.1982, 39 968 C/82
Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AT-BA-BX-BY-CH-DE-DZ-EG-FR-HU-KP-KZ-LI-MA-MC-PT-RO-RU-UA-YU

Enregistrement

Date et numéro de publication

1982/7 LMi, 01.09.1982

Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AT-BX-CH-CS-DD-DE-DZ-EG-FR-HU-KP-LI-MA-MC-PT-RO-SU-TN-YU

Date de I'inscription (date de notification a partir de laquelle commence a courir le délai pour émettre le
refus de protection)

20.08.1982

Autre décision finale
HU

A supprimer de Ia liste:

Refus provisoire partiel de protection
PT
Liste limitée a:

Produits vétérinaires et produits chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques pour enfants et
malades; matiéres pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes.

Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibies; pickles.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gateaux, patisserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

Biére, ale et porter; eaux minérales et gazeuses; sirops, extraits et essences de plantes.

Autre décision finale

DD

Liste limitée a:

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers, & savoir beurre, fromage, créme a base de lait; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits ou de légumes, pickies.

Autre décision finale

03.05.2006 08:50




OMPI - ROMARIN - Détails de I'enregistrement international

3din4

450

833

580

450

833

580

450

833

580

450

833

05

05

RO

Liste limitée a:

http://172.16.100.2:85/romarin/detail.do?1D=0

Produits chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques pour enfants et malades; matiéres pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.

Refus provisoire total de protection
CS

Autre décision finale
SU

Liste limitée a:

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplatres, étoffes pour pansements; désinfectants; préparations pour détruire les

mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Continuation des effets

Date et numéro de publication

1993/6 LMi, 17.08.1993

Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
UA

Date de I'inscription

14.06.1993

Continuation des effets

Date et numéro de publication

1993/9 LMi, 17.11.1993

Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
BY

Date de l'inscription

14.08.1993

Continuation des effets

Date et numéro de publication

1993/5 LMi, 17.11.1993

Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
Kz

Date de l'inscription

14.08.1993

Continuation des effets

Date et numéro de publication

1997/3 Gaz, 27.03.1997

Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
BA

03.05.2006 08:50




OMPI - ROMARIN - Détails de I'enregistrement international http://172.16.100.2:85/romarin/detail.do?1D=0

580 Date de l'inscription
13.02.1997

Renouvellement

450 Date et numéro de publication
2002/15 Gaz, 05.09.2002

831  Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
AT-BA-BX-BY-CH-DE-DZ-EG-FR-HU-KP-KZ-LI-MA-MC-PT-RO-RU-UA-YU

Partie(s) contractante(s) désignée(s) n'ayant pas fait I'objet d'un renouvellement (régle 31.4)(b))
N

4din 4 03.05.2006 08:50




L O I no. 84/23.04.1998
sur les marques et les indications géographiques (extrait)

Art.3. - Au sens de la présente loi, les termes et les expressions suivants sont définis comme it suit:

a) La "marque” est un signe susceptible d'une représentation graphique servant a distinguer les produits ou les services
d'une personne physique ou morale de ceux appartenant a d’autres personnes; peuvent conslituer des marques les signes distinctifs
tels que: mots, y compris noms de personnes, dessins, lettres, chiffres, éléments figuratifs, formes tridimensionnelles et, surtout, la
forme du produit ou son conditionnement, combinations de couleurs, ainsi que toute combination de ces signes;

b) La "marque antérieure” est la marque enregisirée ainsi que la marque déposée aux fins d'élre enregisirée dans le Registre
National des Marques, a condition qu'elle soit enregistrée ultérieurement,

¢} La "marmcue noloira® sst la margue oo smant connie en Rovmoenie 3 o date du déndt dune demande
C} L3 mMargie nowoirs st b2 margue nolorement connie en Roumanle 3 13 dale QU depol dune ¢ e

d'enregistrement de marque ou a la dale de priorité revendiquée dans la demande; pour détesminer si une marque est notoirement
connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque, dans la partie du public concemé pour les produits ou les services
auxquels s’applique ladite marque, sans quil soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée ou utisée en Roumanie;

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

e) La "marque de certification” est la marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée
sont certifiés par son titulaire en ce qui conceme la qualité, le matériel, le mode de fabrication des produils ou le mode de prestation
des services, la précision, ou d'autres caractéristiques;

f) L™indication géographique” est la dénomination servant a idenlifier un produit originaire d'un pays, d'une région ou
d'une localité d'un Etal dans les cas ou une qualité, une réputation ou d'aulres caractéristiques déterminées peuvent étre
essentiellement attiibuées a cette origine géographique;

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

h) Le "fitulaire” est la personne physique ou morale au nom de laquelle la margue est enregistrée dans le Registre National
des Marques;

i) Le "mandataire autorisé”, dénommé dans la présente Joi ‘mandataire”, est le conseiller en propriété industielle qui peut
aussi avoir la qualité de représentation dans les procédures devant I'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques;

j) La "Convention de Paris” est la Convention pour la protection de la propriété indusltrelle du 20 mars 1883, Paris, telle
que révisée el modifiée;

k) Les "Pays de I'Union de Paris” sont les pays auxquels s'applique la Convention de Paris et qui sont conslitués a l'état
d'Union pour la protection de la propriété industrielle;

) L' "Armangement de Madrid” est l'Armangement de Madrid concemant lenregistrement intemational des marques du
14 avril 1891, révisé a Stockholm, le 14 juillet 1967;

) m) Le "Protocole relatif a FArrangement” est le Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif a FArangement de Madnd
concemant F'enregisirement international des marques.

Ait.5. - Sont exclus de la protection et ne peuvent étre enregistrées:

a) les marques qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues a l'art. 3 letlre a);

b) les marques qui sont dépourvues de caractére distinctif;

¢) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans e language courant ou
dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner lespéce, la qualité, la quantité, la

destination, la valeur, l'origine géographique ou l'époqbe de 1a 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 résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit; ) )

f) les marques qui sont de nature 3 induire le public en erreur sur Forigine géographique, la qualité ou la nature du produit
ou du service;

g) les marques qui contiennent une indication géographique ou qui en sont constituées, pour des prodpi}s qui ne sont pas
oniginaires du temitoire indiqué, si Ffusage de cette indication est de nature a induire le public en erreur sur le vrai lieu d'origine;

h} les marques qui sonl constiluées ou qui contiennent une indication géographique identifiant des vins ou des produits
spintueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué;
i) les marques qui sont contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

i) les marques qui contiennent, a défaut de consentement du titulaire;, limage ou le nom patronymique d'une personne qui
jouit de renommée en Roumanie;

k) les marques qui contiennent, & défaut d'autorisation des autorités compéténtes, 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 I'Union et qui tombent sous l'incidence de 'arl.6 ter de la Convention de Pans; .

1) les marques qui conliennent, 3 défaut d'autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou imitations d’armoiries,
drapeaux, d'aulres embiemes, sigles, initiales ou dénominations qui tombent sous lincidence de I'ant.6 ter de ta Convention de Paris
et qui appartiennent aux organisations internationales intergouvemnamentales dont une ou plusieurs pays de I'Union est parttie.

Les dispositions de l'alinéa (1) letires b), c) et d) ne sont pas applicables si, avant la dale de la demande d'enregistrement
de la marque et suite a son usage, la marque a acquis un caractére distinctif. o i

Art.6. - En outre des motifs prévus a Farl.5 alinéa (1), une marque est refusée a l'enregistrement lorsque:

a) elle est identique a une marque antérieure, et que les produits ou les services pour lesquels 'enregistrement de la marque
a élé demandé sont identiques a ceux pour lesquels la marque anténeure est prolégeée; o .

b) elle est identique a une marque antérieure el est deslinée d’ élre’ appliquée a des produils ou des services similaires a
ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe'un risque de confusion dans F'espril du public; )

c) elle est similaire 3 une marque antérieure et est destinée d’ élre appliquée a des produits ou des services idgnthues ou
similaires, s'il existe un risque de confusion dans F'esprit du public, y compris ie risque d'association avec la marque anlénegre;

-~ d) elle est identique ou similaire a une marque noloire en Roumanie pour des produits ou des services identiques ou
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similaires, a la date du dépdt de la demande d'enregistrement de la marque;

e) elle est identique ou similaire a une marque notoire en Roumanie pour des produils ou des services différents de ceux
auxquels la marque fait référence dont I'enregistrement est demandé et si par Fusage injustifié de celte demiere on pourrait tirer profit
du caractére distinctif ou de la renommée de la marque notoire, ou que cet usage pourrait produire des dommages-intéréls au titulaire
de la marque noloire.

ArL.7. - Les marques tombant sous lincidence de Fart.6 peuvent étre cependant enregistiées avec le consentement exprés
du titulaire de la marque antérieure ou notoire.

Ar1.19. - L'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques examine, sur le fond, fa demande d'enregistrement en ce qui
concerne les motifs de refus prévus aux article 5 alinéa 1et article 6.

Arl.21. - Lorsqu'un motif de refus, de ceux prévus a Fart. 6, s'applique seulement a certains produits ou services pour lesquels
Penregistrement de la marque a 616 demandé, lenregistrement est refusé seulement pour ies respectifs produits ou seivices.
Ari.2Z. - Si ia demande ne rempiit pas ies conditions pour 'enregistrement de la marque, FOffice dEtat pour ies Inventions

et les Marques le notifie au déposant lui accordant un délai de trois mois pendant lequel celui-ci peut présenter ses observations ou
retirer sa demande. Le délai peut étre prolongé avec une période suppiémentaire de trois mois, a la requéte du déposant,
accompagnée du paiement de 1a taxe prévue par la loi. A Texpiration du délai prévu a l'alinéa 2, F'Office d'Elat pour les Inventions et
les Marques décidera, selon le cas, l'enregistrement de la marque, le rejet de la demande d'enregistrement de la marque ou prendra
acte du retrait de la demande.

Arl.45. - Toute personne intéressée peut demander auprés du Tribunal Municipal de Bucarest, 4 tout moment pendant la
période de protection de la marque, la déchéance du litulaire des droits conférés par la marque si:

a) sans justes molifs, la marque n'a pas fail Fobjet d'un usage sérieux, sur le territoire de la Roumanie, pendant une période
ininterrompue de cing années, pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée;

Arl.46. - Il est assimilé 3 l'usage effectif de la marque: '

a) I'usage de la marmque par un tiers avec le consentement de son titulaire;

b) l'usage de la marque sous une forme qui differe par cerfains éléments de celle enregistrée n'en altérant pas le caractére
distinctif de cellei;

c) I'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de I'exportation;

d) 'impossibilité de 'usage de la marque en raison des circumstances indépendantes de la volonté du litulaire de la
marque, a savoir: restriclions a limportation ou di a autres dispositions des autorités publiques concemant les produits ou les services
auxquels la marque fait référence.

Art.47. - La preuve de Fusage de la marque incombe au titulaire de celleci et peut étre faite par toul moyen de preuve.

Art.48. - Toute personne intéressée peut demander auprés du Tribunal Municipal de Bucharest Fannulation de
Tenregistrement de la marque pour un des motifs suivants:

a) la marque a été enregisirée sans respecter les dispositions de Tarticle 5 alinéa 1;

b) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de I'art.6;

c) l'enregistrement de la marque a été demandé a mauvaise foi,

d) Fenregistrement de la marque porte atteinte au droit a limage ou au nom patronymique d'une personne;

e) Menregistrement de la marque porte alteinte a des droits antérieurement acquis concemant une indication géographique
protégée, un dessin ou modéle industriel protégé ou un autre droit de propriété industrielle protégé, ou concemant un droit d'auteur.

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

Le délai pour demander Fannulation de Fenregisirement de la marque pour un des molifs prévus a lalinéa 1 letlres a), b),
d) et e) esl de cing années a compter de I'enregistrement de la marque.

A1t.50. - Si un molif de déchéance ou de nullité existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la
marque a été enregisirée, la déchéance ou la nullité produit ses effets seulement envers ces produits ou services.

Art.57. - Les marques de cetlification peuvent étre enregistrées auprés de F'Office d'Elat pour les Inventions et les Marques
par des personnes morales légalement habilitées a contréler les produits ou les services conformément aux éléments prévus a fart.3
letire e).

Les personnes morales qui fabriquent, importent ou vendent des produits ainsi que les prestataires de services, autres que
ceux de controle dans le domaine de la qualité, ne peuvent demander Fenregistrement d’'une marque de certification.

AIL58. - Le déposant de Fenregistrement d'une marque de certification déposera une fois avec la demande d'enregistrement,

présentée conformément a F'arl. 10, ou au plus tard dans un délai de trois mois a compter de la date de la notification transmise par
I'Office d’Etat pour les Inventions el les Marques:

a) le réglement d'usage de la marque de certification;

b) Fautorisation ou le document d'otl résulte Fexercice légal de Factivité de certification ou, le cas échéant, la preuve de
lenregistrement de la marque de cerlification dans le pays d'origine.

Le Réglement indiquera les personnes autorisées a utiliser la marque, les éléments el les caracléristiques qui doivent étre
garantis par la marque, la modalité dont I'autorité compétente de cerlification doit vérifier ces caractéristiques et de surveiller Fusage
de la marque, les taxes qui doivent étre payées pour lusage de la marque, les procédures pour reglémenter les différends.

Toute personne physique ou morale, fournisseur de produits ou prestataire de services, peut étre autorisée a utiliser la
marque de certification, a condition de respecter les dispositions du réglement d'usage de la marque de certification.

Le titulaire de la marque de certification autorisera les personnes habilitées a utiliser la marque pour les produils ou les
services avec les caracléristiques communes, garanties par le réglement d'usage de la marque.

Art.80. - Les décisions de I'Office d’Etat pour les Inventions et les Marques concemant 'enregistrement des marques peuvent
élre conteslées auprés de cet Office par le déposant de I'enregistrement de la marque ou, selon le cas, par le titulaire de la marque
dans un délai de trois mois 3 compler de la communication, avec le paiement de Ja taxe légale.

Les décisions de I'Office d’Etat pour les Inventions et les Marques concemant linscription de la cession ou de lalicence dans
- le Registre National des Marques peuvent étre contestées auprés de I'Office, par les personnes intéressées, dans-un délai de lrois

mois & compter de leur communication ou, selon le cas, de leur publication.

Les contestations formulées conformément a I'atinéa 1 et 2 seront solutionnées par une commission de réexamen de I'Office
d’'Etal pour les Inventions el les Marques. ] .
ArL.81. - La décision molivée de la commission de réexamen est communiquée aux parlies, dans un délai de 15 jours a

compler de la date du prononcé el peul faire I'objet d'un appel auprés du Tribunal Municipal de Bucarest, dans un délai de 30 jours
a compter de la communication.



