La société VALRHONA est titulaire en France de larque dénominative " MANJARI "
déposée a I'INPI le 19 février 1990, renouvelégi@ovembre 2000 et enregistrée sous
le n° 1.634.315 pour des produits de la classd plue particulierement le cacao et la
chocolaterie et de la marque tridimensionnelle ttwge du logo de la société
VALRHONA et du sighe MANJARI déposée le 1998 saaig1 98 750 950 pour la
méme classe de produits.

La société SONAFI est titulaire de la marque démaive " TANARIVA LACTEE "
déposée a I'INPI le 12 octobre 2001 et enregisioés le n° 01 3 126 771 pour des
produits de la classe 30 et plus particuliéremegcao et la chocolaterie.

Ces marques sont exploitées par la société VALRHOBAremiere pour des chocolats
de dégustation fabriqués a partir de feves de cacgwovenance de Madagascar, la
seconde pour désigner un chocolat de couvertula@taaromatisé a la vanille.

Ayant découvert que la société CHOCOLATS CLUIZEIlotoercialise sous la marque
MICHEL CLUIZEL une gamme de chocolats de dégustagibnotamment une tablette
de chocolat fabriquée a partir de feves de cacaw®@renance de Madagascar portant la
marque MANGARO, et une tablette de chocolat fal&igypartir de féves de cacao en
provenance d'Afrique Centrale, portant la marqu®ARINA, la société VALRHONA

a fait dresser procés-verbal de contrefacon le 4i%2004 devant la boutique La fontaine
au Chocolat située [...] 1(er) exploitée par laégcdu méme nom dirigée par Michel C.
Les sociétés VALRHONA et SANOFI ont fait assigreesbciété CHOCOLATS
CLUIZEL et la société LA FONTAINE AU CHOCOLAT, pacte du 23 septembre
2004, pour voir constater la contrefagon de seg derques et les actes de concurrence
déloyale commis par les sociétés défenderessasrdixer le préjudice subi a la somme
de 15.000 euros pour la contrefacon et a celleDd#0B euros pour les actes de
concurrence déloyale.

Dans ses dernieres conclusions du mars 2005, iet6dALRHONA a contesté la
demande de déchéance de la marque dénominative MRINGrmée par les sociétés
défenderesses au motif que seule la marque tridilmemelle enregistrée sous le N° 98
750 950 mentionnée sur I'emballage des produitstsgilisée, en faisant valoir que le
titulaire de deux marques qui n'exploite que laoade marque en date, échappe a la
déchéance de ses droits sur son premier dépét différences entre I'un et l'autre
marque sont minimes ; elle a également indiqudlgwerse au débat des éléments
permettant d'établir un usage sérieux de la prenmi&rque sur des factures, sur des
documents publicitaires et commerciaux, sur l'eertes emballages et sur son nouvel
emballage.

Les sociétés demanderesses ont fait valoir quentrefacon de leurs marques est
constituée par une imitation et en ont fait undymseau regard des critéres visuel,
phonétique et intellectuel.

Les deux sociétés demanderesses ont précisé qaetdéssde concurrence déloyale
étaient constitués par la vente de produits idae8aet directement concurrents a savoir
des chocolats a deguster, relevant du méme conw@egeting (provenance déterminée),
dont les feves ont la méme origine (Madagascar) poyourcentage de cacao presque
identique, dans des emballages similaires de coaldte par l'intermédiaire de
distributeurs sélectionnés dont certains, tell@dande Epicerie de Paris.

Les sociétés VALRHONA et SANOFI ont demandé awinéd de :

- Dire et juger qu'en commercialisant des tableteeshocolat sous la dénomination



MANGARQO, la société CHOCOLATS CLUIZEL et la socidtd FONTAINE AU
CHOCOLAT ont commis des actes de contrefacon deuesa I'encontre de la société
VALRHONA, propriétaire de la marque MANJARI n° 146315.

- Dire et juger que les conditions dans lesquédlemcieté CHOCOLATS CLUIZEL et la
société LA FONTAINE AU CHOCOLAT commercialisent legblettes de chocolat
MANGARO, objet du proces-verbal de constat dreesEdlmai 2004 sont egalement
constitutives de concurrence déloyale a I'égard deciété VALRHONA

- Dire et juger qu'en commercialisant des tableteeshocolat sous la dénomination
TAMARINA, la société CHOCOLATS CLUIZEL et la soci&tA FONTAINE AU
CHOCOLAT ont commis des actes de contrefacon deuesa I'encontre de la société
SONAFI, propriétaire de la marque TANARIVA LACTERE A1 3 126 771, et des actes
de concurrence déloyale a I'encontre de la sodi&tdRHONA, qui exploite ladite
marque.

- Faire défense a la societé CHOCOLATS CLUIZEL k&t société LA FONTAINE AU
CHOCOLAT de faire usage, sous quelque forme etedgge titre que ce soit, des
dénominations MANGARO et TAMARINA pour désigner dablettes de chocolat et ce,
sous une astreinte définitive et non comminatog@0 euros par infraction constatée
et/ou par jour de retard a compter du jour dedaification du jugement a intervenir.

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZ#lla société LA

FONTAINE AU CHOCOLAT a payer a la société VALRHONAe somme de 50 000
euros a titre de dommages intéréts pour les aetesmtrefacon de marque et de
concurrence déloyale qu'elles ont commis a sonrgreco

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZ#lla société LA

FONTAINE AU CHOCOLAT a payer a la sociéeté SONAFkeusomme de 15 000 euros
a titre de dommages intéréts pour les actes destagbn de marque qu'elle a commis a
son encontre.

- Autoriser les sociétés VALRHONA et SONAFI a fapeblier le jugement a intervenir,
par extraits, dans cing journaux ou revues de hoixcaux frais avancés de la société
CHOCOLATS CLUIZEL et de la société LA FONTAINE AUHDCOLAT, in solidum,
sur simple présentation des devis.

- Ordonner I'exécution provisoire de la décisiantarvenir,

- Condamner in solidum la société CHOCOLATS CLUIZ#lla société LA

FONTAINE AU CHOCOLAT a payer aux societes VALRHOMNASONAFI la somme
de 6.000 euros au titre de Il'article 700 du nouv@ade de procédure civile.

Dans leurs dernieres écritures du 31 janvier 2@35societés CHOCOLATS CLUIZEL
et LA FONTAINE AU CHOCOLAT ont fait valoir qu'ellesommercialisent une gamme
compléte de tablettes de chocolat de premier cplaigation sous la marque Michel
CLUIZEL, parmi lesquelles figurent des tablettesitde chocolat provient des
exploitations dénommées TAMARINA et MANGARO situéespectivement sur I'lle de
Sab Tomé au large du Gabon et sur I'lle de Madagasc

Elles ont soulevé la déchéance de la marque déatimerMANJARI présentée en lettres
majuscules ; droites, noires et grasses car cedistemployée en combinaison avec le
logo VALRHONA et est de la sorte identique a la gua tridimensionnelle n° 98 750
950 dont est titulaire la société VALRHONA, quepbitation d'une marque ne vaut
pas, pour I'exploitation d'une autre marque quand anarques ont été déposees par une
méme sociéteé ; que cette déchéance doit prendrelef28 decembre 1996, soit cing ans



apres la date d'entrée en vigueur de la loi du 1991

Elles ont soutenu que la dénomination MANGARO éititsée comme étant le nom de
la plantation dont proviennent les feves de cad#is@es pour ce chocolat, que cette
dénomination est utilisée non a titre de marquesroairespond a un nom geéographique
et donc a une indication de l'origine du cacao.

Elles ont ajouté qu'en toute hypothese les signdslMRI et MANGARO sont

différents et que leur utilisation ne peut entraecune confusion.

Elles ont repris la méme argumentation pour la iaAMARINA et TANARIVA
LACTEE.

Elles ont contesté la concurrence déloyale invogaéda société VALRHONA qui a
seulement la qualité de licenciée de la société GANpour la marque TANARIVA
LACTEE et ne peut fonder sa demande sur la comaliaiion des produits supportant
cette marque.

Elles ont ensuite expliqué que les éléments sosllauéoutien des actes de concurrence
déloyale ne sont pas établis, qu'il n'y a pas iteedu concept marketing, que l'origine
des feves indiquée sur les emballages de tablettespond a une information utile aux
consommateurs dont la société VALRHONA n'a pasdeapole, que les emballages
choisis par lI'une ou l'autre des parties sont deglards en matiére de chocolat.

Elles ont sollicité du tribunal de :

- Dire et juger les sociétés CHOCOLATS CLUIZEL & EONTAINE AU

CHOCOLAT recevables et bien fondées en leur demestnventionnelle,

En conséquence, y faisant droit :

- Prononcer la déchéance des droits de la socit&RMONA sur la marque
dénominative N° 1 634 315 pour I'ensemble des prodisés a compter du 28 décembre
1996,

- Dire et juger la société VALRHONA irrecevablegireen contrefagon sur ladite
marque,

Pour le surplus, et en toute hypothese,

- Dire et juger que les sociétés VALRHONA et SANO#al fondées en leurs demandes
et les en débouter,

- Condamner les sociétés VALRHONA et SANOFI a payehacune des sociétés
CHOCOLATS CLUIZEL et la FONTAINE AU CHOCOLAT la some de 10.000 euros
en application de l'article 700 du nouveau Codprdeédure civile.

L'ordonnance de cléture était rendue le 27 juin5200

| - Sur la déchéance de la marque dénominative VADRA enregistrée sous le n° 1
634 315.

L'article L. 714-5 du Code de la propriété intelledle dispose :

" Encourt la déchéance de ses droits le propr&tsrla marque qui, sans justes motifs,
n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produgsrvices visés dans l'enregistrement,
pendant une période ininterrompue de cing ans.

Est assimilé a un tel usage :



b) L'usage de la marque sous une forme modifiéealtérant pas le caractere distinctif. "
La société VALRHONA a enregistré le signe MANJARNhtme marque dénominative
sous le N° 1 634 315 le 19 février 1990, renouvkdé&9 novembre 2000, puis en 1998
une marque tridimensionnelle intégrant le logoadsedciété VALRHONA et la
dénomination stylisée MANJARI en lettres vertess oarte de Madagascar de couleur
jaune et la dénomination stylisée ECORCES D'ORAN@E&S$ouleur orange.

Le titulaire de marques différentes présentantagmtaine analogie ne peut prétendre
conserver ses droits sur I'une d'entre elles touttiésant I'autre car en déposant deux
marques qui ne différaient que trés légeremeatminifesté sa volonté d'obtenir des
droits privatifs distincts sur des marques québktimait pas assimilables I'une a l'autre.
Ainsi, en déposant la marque tridimensionnelle sifagmarque dénominative, la société
VALRHONA a démontré sa volonté de protéger deuxques lIégérement différentes.

Il n'est pas précisé dans l'alinéa b) que l'usageednarque sous une forme légerement
modifiée ne peut s'entendre de l'usage d'une m#rgue déposée.

Cependant, il faut démonter en quoi cette lIégdférdnce n'a pas altéré le caractere
distinctif du premier signe dépose.

Or l'usage d'une marque complexe en son entiérbinamon ne peut valoir pour
démontrer l'usage de la seule marque dénominabiveld titulaire a pris soin d'effectuer
un enregistrement distinct.

La société VALRHONA a, par contre, pour démontnee exploitation distincte de sa
marque dénominative, versé au débat des factutessatatalogues dans lesquels la
marque dénominative est reproduite.

Les sociétés défenderesses seront donc déboutéeeldemande de déchéance de la
marque dénominative MANJARI dont est titulaire ¢eieté VALRHONA, demande de
déchéance qui n'a d'ailleurs plus été soutenaeidi¢nce.

Il - Sur la contrefacon de la marque MANJARI pasigne MANGARO.

La contrefacon est invoquée sur le fondement diclal. 713-3 du Code de la propriéte
intellectuelle.

Le terme MANJARI est utilisé comme marque sur ulagpette de chocolat en
provenance de Madagascar.

Le terme Mangaro est mentionné pour indiquer lagmance des feves de chocolat, une
premiere fois sur le haut de la tablette en sdus-tcrit en italique et entre-guillemets,
en haut d'une petite image carrée représentannais®n située sur une plantation,
imprimée dans les tons jaunes, et une secondadaientre de la tablette en
surimpression sur un planisphére comme suit

1(er) CRU de PLANTATION

HACIENDA " Mangaro "

lle de Madagascar.

Ce chocolat " Mangaro " est vendu sous la marqueHL CLUIZEL.

Il ne s'agit donc pas d'opposer deux marques maisnarque MANJARI et une
dénomination Mangaro, utilisée dans le but d'indicavec plus de précision la
provenance des féves, comme dans le domaine desovimon seulement le terroir ou
I'appellation d'origine est indiqué mais égalentemom du chateau ou du domaine.

En conséquence, en utilisant le terme MANGARO damsusage courant, c'est-a-dire
comme terme toponymique, les sociétés défendera'ssggpas commis d'acte de



contrefagon de la marque MANJARI car un droit Sue marque ne peut empécher
l'usage des mots dans leur sens habituel notanmgoemhe indication de provenance.
Les societés MICHEL C et LA FONTAINE AU CHOCOLAT pproduit au débat des
factures datant d'avril 2003 et mars 2004, donéramires a la procédure en cours, a elles
adresseées par leur importateur de chocolat a Madaggui portent mention de "
CACAO SECS SUPERIEURS DE MADAGASCAR ORIGINE " MANGO " ".

Ainsi, il est amplement démontré que le terme MANREAest une indication d'origine
dont l'usage ne peut étre empéché par 'existénneaddbit de marque qui par ailleurs
n'est pas exactement le méme a savoir MANJARI.

La mention de MANGARO entre-guillemets sur la pletje s'explique également par la
volonté d'indiquer la provenance et il ne peut éproché I'utilisation du mot " hacienda
" au lieu de plantation.

Ce terme espagnol fait en effet référence a unkigxtoon agricole ; il est connu et il
peut étre choisi en raison de son caractére exatiqu

Son association avec le nom MANGARO permet a us@emateur d'attention
moyenne et normalement averti de comprendre ¢agitsle I'exploitation d'ou
proviennent les feves de cacao utilisées pourdealat.

En conséquence de quoi, I'utilisation du terme MAYR® qui désigne une origine, une
provenance ne constitue pas une contrefacon dargua MANJARI, sans qu'il soit utile
d'en analyser les ressemblances au titre de ltiontde marque.

La société VALRHONA sera déboutée de cette demande.

1l - Sur la contrefacon de la marque TANARIVO LAEE par le terme TAMARINA.

La contrefacon est la encore invoquée sur le foraeiie I'article L. 713-3 du Code de
la propriété intellectuelle.

Le terme TANARIVO LACTEE est utilisé comme marqug ane plaquette de chocolat
en provenance de Madagascar.

Le terme " Tamarina " est mentionné pour indigagsrbvenance des feves de chocolat,
une premiére fois sur le haut de la tablette es-$itne, écrit en italique et entre-
guillemets, en haut d'une petite image carrée septant une maison située sur une
plantation, imprimée dans les tons bleus, et uperske fois au centre de la tablette en
surimpression sur un planisphére comme suit

1(er) CRU de PLANTATION

HACIENDA " Tamarina "

lle de Sab Tome.

Ce chocolat " Tamarina " est vendu sous la margl@eH#L CLUIZEL.

Il ne s'agit donc pas d'opposer deux marques maisnarque TANARIVO LACTEE et
une dénomination Tanariva, utilisée dans le batddjuer avec plus de précision la
provenance des féves, comme dans le domaine desovimon seulement le terroir ou
I'appellation d'origine est indiqué mais égalentemom du chateau ou du domaine.

En conséquence, en utilisant le terme TAMARINA dsmis usage courant, c'est-a-dire
comme terme toponymique, les sociétés défendera'ssggpas commis d'acte de
contrefagon de la marque TANARIVO LACTEE car unitsor une marque ne peut
empécher l'usage des mots dans leur sens hahitiaeshment comme indication de
provenance.

La société MICHEL CLUIZEL a produit au débat destfmes datant de novembre 2002,



de novembre 2003 et d'ao(t 2004, donc antérieugepracédure en cours, a elles
adressées par son importateur de chocolat a Saé gonportent mention de " CACAO
provenance Sad Tome, Plantation Tamarina ".

Ainsi, il est amplement démontré que le terme Tamaagst une indication d'origine dont
l'usage ne peut étre empéché par l'existence diitndé marque qui par ailleurs n'est pas
exactement le méme a savoir TANARIVO LACTEE.

La mention de TAMARINA entre-guillemets sur la plete s'explique également par la
volonté d'indiquer la provenance et il ne peut éproché I'utilisation du mot " hacienda
" au lieu de plantation.

Ce terme espagnol fait en effet référence a unkigxton agricole ; il est connu et il
peut étre choisi en raison de son caractere exatiqu

Son association avec le nom TAMARINA permet a unsoconmateur d'attention
moyenne et normalement averti de comprendre ¢agitsle I'exploitation d'ou
proviennent les feves de cacao utilisées pourdealat.

En conséquence de quoi, l'utilisation du terme TAMNMA qui désigne une origine, une
provenance ne constitue pas une contrefacon darigue TANARIVO LACTEE, sans
gu'il soit utile d'en analyser les ressemblancesr@ude 'imitation de marque.

La société VALRHONA sera déboutée de sa demandemteefacon de sa marque.

IV - Sur les actes de concurrence déloyale.

Les sociéetés demanderesses fondent leurs demaataldges aux actes de concurrence
déloyale sur I'emballage utilisé par les societdsrtleresses pour commercialiser leurs
chocolats en soutenant que les choix opérés paotstés défenderesses les font se
placer dans leur sillage.

Seule la société VALRHONA qui commercialise lesatlats est recevable a agir sur ce
fondement car elle est la seule & subir éventueli¢min préjudice du fait des actes de
concurrence déloyale.

Elle fait valoir que les sociétés défenderesseswentialisent également du chocolat a
déguster, dans un secteur d'activité de luxe, dgsdeves qui ont la méme origine
Madagascar, dont la provenance est revendiquée €éraéntept marketing), vendus dans
des emballages similaires de couleur noire, dassldéributeurs sélectionnés qui sont
par fois les mémes.

La demande de la société VALRHONA ne porte doncsyuda plaguette Mangaro
puisque le chocolat Tanariva provient de I'lle dé $omé et non de Madagascar.

Il ne peut étre reproché aux sociétés défendergss@scupent également un segment
du marché du chocolat de luxe de vendre des chisal@éguster dans des distributeurs
réputés pour ne vendre que des produits de luXeésawuloir supprimer toute idée de
concurrence dans le commerce.

Il convient de constater que le concept " cru dafaltion " ne peut étre revendiqué par la
seule société VALRHONA puisque comme le démontealge du site internet " choco-
club " versée au débat, et donnant l'actualiténsjues en 1999, d'autres marques de
chocolat utilisent la notion de crus issus des|maiés provenances comme Nestlé ou
Godiva.

Cette idée qui est de libre parcours a trouvé gptication chez les plus grands
producteurs de chocolat et la concurrence se dépelid aussi dans ce secteur plus
délimité.



Les pochettes d'emballage des deux chocolats or@ douleur de fond noire, ce qui est
le code de couleur habituel pour les chocolatssretita société VALRHONA ne peut
s'approprier cette couleur.

Pour le surplus, les pochettes sont assez difésean premier lieu car la société
VALRHONA vend des tablettes de 75 g et non de 10$hgsecond lieu car la pochette
de MICHEL C est surchargée d'indications alors aplie de la société VALRHONA

joue sur une extréme simplicité avec des mentiegsrdielles ; que les couleurs
employées sont tres différentes, I'emballage VALRAQutilise la ligne rouge au dessus
du nom et le triangle rouge sous le nom en hatd gechette, et un dégradé de couleur
vert clair jouant sur les ombres et les lumiereba&nde pochette, alors que la pochette
MICHEL C emploie le jaune pour le cartouche monttamage de I'hacienda en haut de
I'emballage, le doré pour les nombreuses indicatpmntées et le brun pour le
planisphere.

Aucune ressemblance la encore ne peut laisser mpgusdes sociétés défenderesses ont
copié I'emballage du chocolat MANJARI pour se neettans le sillage de la société
VALRHONA qui sera déboutée de sa demande en comeerdéloyale fondée sur
l'article 1382 du Code civil.

V - Sur les outres demandes.

L'exécution provisoire est sans objet et ne sesapdonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer & chadasesociétés défenderesses une somme
de 3.000 euros au titre de Il'article 700 du nouv@ade de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiguement, par jugemenmtrealictoire et en premier ressort ;

- Déclare mal fondées I'ensemble des demande®deésés SANOFI et VALRHONA a
I'encontre des sociétés MICHEL C et LA FONTAINE AHOCOLAT ;

- Les en déboute.

- Condamne les sociétés SANOFI et VALRHONA in soiida payer d'une part a la
societé MICHEL CLUIZEL et d'autre part a la sociefe FONTAINE AU CHOCOLAT

la somme de trois mille euros chacune sur le foraht e I'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de I@gente décision.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne in solidum les sociétés SANOFI et VALR¥#Oaux entiers dépens dont
distraction sera ordonnée au profit de la SCP CLERFPE LA M MORY, Avocat,
conformément aux dispositions de l'article 699 duweau Code de procédure civile.



