ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
REFUS DE PROTECTION PROVISOIRE

notifié au Bureau international de I’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
selon I’article 5 de I’ Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid

Administration qui a prononcé le refus: Office de la propriété industrielle de la République tchéque
Antonina Cermaka 2a, 160 00 Praha 6
République tchéque

I1.

No de I’enregistrement international faisant 1’objet du refus: 1103380
No de I’enregistrement national de base: M 277733 43

111.

Nom du titulaire de I’enregistrement international faisant 1’objet du refus:
Dotchirne pidpriemstvo
"Konditerska korporatzia "Roshen", Kyiv 02105, UA

IV.

Motifs du refus:

1) Sur opposition déposée par FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1/I-12051 ALBA (CN), Italie,
en sa qualité du titulaire des marques internationales antérieures similaires enregistrées dans
la République tchéque sous les Nos 688261 et 799546 (priorité : 16.12.1997, 6.12.2002) pour
les produits identiques/similaires de la classe 29, 30 .
/article 7 alinéa 1 lettre a)/
2) Sur opposition déposée par FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1]I-12051 ALBA (CN), Italie,
en sa qualité du titulaire des marques antérieures similaires ROCHER enregistrées dans la République
tcheéque sous les Nos 688261 et 799546 (priorité : 16.12.1997, 6.12.2002) notoirement connue relative
aux produits identiques — similaires.
/article 7 alinéa 1 lettre c)/

Articles de la loi nationale applicables en la matiére (Loi No 441/2003 du Journal Officiel sur les marques) sont
disponibles a 1"adresse: http://www.upv.cz.

VI.

[X] Refus pour la totalité des produits et/ou services
O Refus pour les produits et/ou services suivants:

VIL

Pendant six mois qui suivent la date du refus le titulaire pourra remplir les conditions de 1"avis ou il a le droit de
faire valoir ses objections contre cet avis en s’adressant a 1'Office de la propriété industrielle de la République
tchéque uniquement par I’intermédiaire d’un mandataire — membre des agences mentionnées en annexe. Faute
des objections, une décision finale sera prononcée.

VIIIL.

Date a laquelle le refus a été prononcé: 10/12/12
Référence de 1I’Office No: 234025
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Imprimé le : 10/12/2012
688261 - ROCHER

Pays: Tous | Accordé | Refus | Décision finale | Non désigné

AG AL AM AN AT AZ BA BG BQ BX BY CH CN CU CwW CZ DK DZ EE EG ES
Fi. GE GR HR HU IE KE KG KP Kz LU tR LS LT Lv MA MC MD ME MK MN
MZ NO PL PT RO RS RU SD SE SI SK SL SM SX S8 TJ TM TR UA UZ VN
YU ZM

151 Date de I'enregistrement
16.02.1998

180 Date prévue de P'expiration de I'enregistrement/du renouvellement
16.02.2018

270 Langue de la demande
Frangais

Etat actuel

732 Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement
FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, 1

1-12051 ALBA (CN) (IT)

81z Etat contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
- établissement industriel ou commercial! effectif et sérieux
IT -

740 Nom et adresse du mandataire
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A
Corso Emilia, 8

1-10152 TORINO (IT)

770 Nom et adresse du titulaire précédent
FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero

ALBA (CN) (IT)

546 Marque

ROCHER

541 Reproduction de ia marque lorsque celle-ci est représentée en caractére standard

571 Description de la marque
The mark consists of the word: ROCHER.La marque consiste dans le mot: ROCHER.

566 Traduction de la marque ou de mots contenus dans la marque
ROCHER

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

" (classification de Nice) - NCL(7)
29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30
Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain,
biscuits, gateaux, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace a rafraichir, cacao, produits de cacao, & savoir pate pour boisson au cacao, pate de
chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de
Noél, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée a I'alcool, sucreries, patisserie, y compris
patisserie fine et 4 longue conservation; gomme a macher, gomme a méacher sans sucre, bonbons sans sucre.

822’ Enregistrement de base
1T, 16.02.1998, 740137

300 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, 16.12.1997

300 Données relatives a la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives a I'ehregisirement
de la marque dans le pays d'origine
IT, 16.12.1997, TO 97C 3321

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0 10.12.2012
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799546 - FERRERO ROCHER

Pays: Tous | Accordé | Refus | Décision finale | Non désigné

AG AL AM AT AU AZ BA BG BT BX BY CH CN CU CZ DK DZ EE EG ES Fl
FR GB GE GR HR HU IE IS JP KE KG KP KzZ U LR LS LT LV MA MC MD
ME MK MN MZ NO PL PT RO RS RU SD SE SG Sl SK .8L SM s8Z TJ TM TR
UA UZ VN YU ZM

151 Date de I'enregistrement
28.01.2003

180 Date prévue de I'expiration de 'enregistrement/du renouvellement
28.01.2013

270 Langue de la demande
Frangais

Etat actuel

732 Nom et adresse du titulaire de I'enregistrement
FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, 1

1-12051 ALBA (CN) (IT)

812 Etat contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
- é&tablissement industriel ou commercial effectif et sérieux
IT -

740 Nom et adresse du mandataire
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A
Corso Emilia, 8

1-10152 TORINO (IT)

770 Nom et adresse du titulaire précédent
FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero

ALBA (CN) (IT)

540 Marque

531 Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(5)
05.07.06 ; 08.01.19; 26.01.02 ; 26.01.05 ; 27.05.01 ; 29.01.01 ; 29.01.02; 29.01.07

591 Informations concernant les couleurs revendiquées
Gold, red, white, green, light brown, yellow.Or, rouge, blanc, vert, marron dlair, jaune.

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0 10.12.2012
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571 Description de la marque

The mark consists in an oval imprint arranged horizontally and bordered by a thick gold line on a white background, with in its interior a double
line of varying widths coloured gold and red; in the centre the denomination, FERRERO ROCHER, of which the word FERRERO forms pag of
the applicant's commercial name, in original upper-case brown type; below, superimposed on the border line, the image of a chocolate with gold
wrapping set in a gold and brown Swedish-style paper cup; on the top of the chocolate, an oval imprint arranged horizontally, with an outer gold
line and a fine red inner line and a white fill containing in the centre the denomination FERRERO ROCHER, arranged on two lines, in original
brown upper-case type; on the left a partial representation of a brown and light brown unwrapped praline; on the right a representation of a light
brown and yellow hazelnut with a green leaf; all on a white background.

La marque consiste dans une empreinte ovale disposée horizontalement limité par un trait épais de couleur or sur fond blanc, avec 2 l'intérieur
un double trait de différente épaisseur de couleur or et rouge; au centre la dénomination, disposée sur deux lignes, FERRERO ROCHER, dont
le mot FERRERO fait partie de la dénomination sociale de la requérante, en caractéres d'imprimerie majuscules originaux de couleur marron;
dans la partie inférieure, superposée par rapport au trait de limite, l'image d'un chocolat emballé de couleur or posé sur caissette suédoise de
couleur or et marron; dans la partie supérieure du chocolat, empreinte ovale disposée horizontalement, avec un trait exteme de couleur or et un
trait inteme, fin et rouge et un fond blanc contenant au centre la dénomination disposée sur deux lignes, FERRERO ROCHER, en caractéres
d'imprimerie majuscules originaux de couleur marron; sur la gauche, représentation partielle d'une praline sans emballage de couleur marron et
marron clair; sur la droite représentation d'une noisette avec feuille verte, marron clair et jaune; le tout sur fond blanc.

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

(classification de Nice) - NCL(8)
30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages),
pain, biscuits, gateaux, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace a rafraichir, cacao, produits de cacao, & savoir pate pour boisson au cacao,
péate de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations
d'arbres de Noél, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée a I'alcool, sucreries, patisserie, y
compris pétisserie fine et a longue conservation; gomme & macher, gomme & macher sans sucre, bonbons sans sucre.

822 Enregistrement de base
IT, 28.01.2003, 881970

300 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, 06.12.2002, TO 2002 C003576

831 Désignation(s) selon I'Arrangement de Madrid
Dz

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
AG-AU-DK-EE-FI-GB-GE-GR-IE-IS-JP-LT-NO-SE-SG-TM-TR-UZ-2ZM

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies
AL-AM-AT-AZ-BA-BG-BT-BX-BY-CH-CN-CU-CZ-EG-ES-FR-HR-HU-KE-KG-KP-KZ-LI-LR-LS-LV-MA-MC-
MD-ME-MK-MN-MZ-PL-PT-RO-RS-RU-SD-SI-SK-SL-SM-SZ-TJ-UA-VN :

527 Indications relatives aux exigences d'utilisation
GB-IE-SG

Enregistrement : 2003/7 Gaz, 15.05.2003, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HR, HY, IE, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, S!:, SG,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ. TM, TR, UA, UZ, VN, YU, ZM

Refus provisoire total de protection : 2003/11 Gaz, 10.07.2003, GB ,

Refus provisoire total de protection : 2003/11 Gaz, 10.07.2003, AU

Refus provisoire total de protection : 2003/13 Gaz, 07.08.2003, IE

Octroi de protection : 2003/18 Gaz, 16.10.2003, JP

Refus provisoire total de protection : 2003/19 Gaz, 30.10.2003, SG

Octroj de protection sous réserve d'opposition : 2004/1 Gaz, 19.02.2004, GE

Octroi de protection sous réserve d'opposition : 2004/2 Gaz, 04.03.2004, TR

Octroi de protection : 2004/6 Gaz, 29.04.2004, KG

Refus provisoire total de protection : 2004/6 Gaz, 29.04.2004, NO

“http://www:wipo.int/romarin/detail.do?1D=0" ' - o ‘ ";1'0.1'2,'201‘2‘"'*



Recherche simple Stranka €. 3 z 3

Acceptation avec réserve : 2004/6 Gaz, 29.04.2004, CU

Refus provisoire total de protection : 2004/6 Gaz, 29.04.2004, RO

Opposition possible aprés le délai de 18 mois : 2004/7 Gaz, 13.05.2004, SG

Déclaration indiguant gue la marque est protégée pour certains des produits et services demandés : 2004/7 Gaz, 13.05.2004, IE

Refus provisoire partie! de protection : 2004/8 Gaz, 20.05.2004, RU

" Octroi de protection : 2004/11 Gaz, 10.06.2004, GE

Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés : 2004/16 Gaz, 15.07.2004, GB

Opposition possible aprés le délai de 18 mois : 2004/21 Gaz, 19.08.2004, NO

Refus provisoire total de protection : 2004/21 Gaz, 19.08.2004, SE

Opposition possible aprés le délai de 18 mois : 2004/23 Gaz, 02.09.2004, SE

Déclaration indiquant que la marque est protégée pour certains des produits et services demandés : 2004/24 Gaz, 09.09.2004, RU

Opposition possible aprés le délai de 18 mois : 2004/32 Gaz, 04.11.2004, AU

Opposition possible aprés le délai de 18 mois : 2004/37 Gaz, 09.12.2004, NO

Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés : 2004/37 Gaz, 09.12.2004, RO

Déclaration indiquant que la marque est protéqée pour tous les produits et services demandés : 2004/43 Gaz, 20.01.2005, AU

Déclaration indiguant gue la marque est protégée pour tous les produits et services demandés : 2005/19 Gaz, 16.06.2005, SG

Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés : 2005/43 Gaz, 01.12.2005, SE

Continuation des effets : 2010/2 Gaz, 04.02.2010, ME

Déclaration indiquant que la marque est protégée pour certains des produits et services demandés : 2008/26 Gaz, 31.07.2008, CU

Octroi de protection : 2008/49 Gaz, 08.01.2009, TR

http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0 10.12.2012



