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WEASNOSC INTELEKTUALNA

Trudno zarejestrowacC konopie
indyjskie w urzedzie patenfowym

Brak zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego dla cannabis, jego opisowosc¢ oraz sprzecznosE z porzadkiem
publicznym lub z dobrymi obyczajami - to powody, na jakie powotujg sie urzedy, odmawiajgc tym znakom ochrony.

ANNA CYBULKA

Swiat znakéw towarowych, cho¢ rzadzi sie swoimi specyficznymi prawami, jest niewatpliwie
$cisle powiazany z tym co dzieje sie na rynku. A tu dzieje sie catkiem sporo. Rynek towarow
z konopiami indyjskimi inaczej: [ ,cannabis”, ,konopie” lub ,hemp”] w tle ro$nie. W raporcie The
European Cannabis Report 7 edycja czytamy, ze ,Polska jest jednym z najszybciej rozwijajacych
sie rynkéw medycznej marihuany w Europie.” Dynamika wzrostu sprzedazy produktéw z can-
nabis w calej Europie jest wysoka, a dyskusja wokét legalizacji marihuany i sprzedawanych,
dopuszczonych do obrotu produktéw burzliwa.

Jak urzedy uzasadniajg odmowe?

Zmiany rynkowe ilegislacyjne dot. konopiindyjskichiich réznych statuséw znajduja odzwier-
ciedlenie takze w decyzjach urzedow patentowych. Firmy wprowadzajac swoje produkty po-
szukuja ochrony dla swoich znakéw towarowych. Stad narastajaca od paru lat fala préb zareje-
strowania znakéw towarowych zawierajacych element KONOPIA, CANABIS, HEMP itp. Dlacze-
go uzywamy okreslenia ,prob zarejestrowania”? Cho¢ przed laty iles znakéw ,konopnych”
zarejestrowano, to sytuacja ulegta zmianie. Od paru fadnych lat wielu ze zgtoszonych znakéow
nie udaje sie zarejestrowad, a urzedy odmawiaja udzielenia ochrony coraz cze$ciej powotujac
si¢ na dwie podstawowe podstawy odmowy rejestracji znakéw towarowych tj. ich brak zdolno-
$ci odrézniajacej (art. 7 ust. 11it. b) RZTUE), opisowos$¢ (art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE) oraz sprzeczno$¢
z porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami (art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE).

1. Brak zdolnosci odrézniajacej, charakter opisowy oznaczen

Pierwsza $ciezka uzasadniajaca odmowy rejestracji, do$¢ oczywista to zarzut braku zdolno$ci
odrozniajacej a zwlaszcza charakter opisowy takich oznaczen.

Wielokrotnie w orzeczeniach dot. znakéw towarowych czy to EUIPO, czy Sadu Unii Europej-
skiej potwierdzono, iz oznaczenia konopie, cannabis, hemp, weed, marihuana sq uzywane jako
synonimy. Do tego dochodza inne oznaczenia np. wizerunki li$cia cannabis uznane za wskazu-
jace wprost na rodzaj rosliny (patrz ilustracja).

CANNABIS -—
MARIHUANA HEMP
KONOPIE INDYJSKIE WEED

Odmowy, ze wzgledu na charakter opisowy znakéw zawierajacych gtéwnie te elementy opi-
sowe lub ich kombinacje w odniesieniu do towaréw zawierajacych te substancje, zatem nie
dziwia.

Oto przyktady takich decyzji:

m CANNABIS dla piwa i napojéw alkoholowych, sprawa o sygnaturze T-234/06

W tej sprawie, juz w 2006 r. Druga Izba Odwotawcza uznala, ze po pierwsze okreslenie ,can-
nabis” oznacza w jezyku potocznym albo rosline widéknistg (konopie), albo $rodek odurzajacy,
a po drugie, ze dla przecietnego konsumenta wykazuje ona wyraznie i bezposrednio wiasciwo-
$ci towaréw z klasy 321 33. Sadu skarge na te decyzje oddalit.

Inne decyzje odmowne EUIPO dot. takich znakéw to miedzy innymi odmowy dla znakéw:

m WILD HEMP [decyzjaR 470/2020-1] ; PURE HEMP [decyzjaR 853/2020-1]
m JUST CBD [decyzja R 2135/2020-4 - opisana ponizej),

m CANNUBIS [decyzja R 2651/2019-1]

m KNOW YOUR CANNABIS [decyzja R 1610/2018-2]

W jednej z ww. spraw Izba Odwotawcza EUIPO potwierdzila, Zze oznaczeniu ,JUST CBD”
0 ponizszej postaci graficznej

JUSTCED

nalezy cze$ciowo odméwic rejestracji w odniesieniu do towaréw, ktére moga zawiera¢ CBD,
takich jak kosmetyki (klasa 3), oleje i tluszcze jadalne (klasa 29), wyroby cukiernicze i cukierni-
cze (klasa 30), rosliny (klasa 31) i ptyny do papieroséw elektronicznych (klasa 34).

Znak zostal zatem w tym zakresie odrzucony z powodu braku charakteru odré6zniajacego,
poniewaz jak stwierdzono w decyzji konsumenci tatwo zrozumieliby je jako podkres$lajace, ze
produkty nimi oznaczane zawierajq kannabidiol [organiczny zwigzek chemiczny z grupy kan-
nabinoid6ow, wystepujacy w konopiach]

2. Sprzecznosc¢ znakéw z dobrymi obyczajami lub porzadkiem publicznym

Druga $ciezka dla odméw rejestracji znakéw towarowych nawigzujacych do konopi indyjskiej
to sprzeczno$¢ takich znakoéw z dobrymi obyczajami lub porzadkiem publicznym. W 2019 r.
TSUE orzekt, ze Izba Odwolawcza stusznie odmoéwila oznaczenia graficznego ,CANNABIS
STORE AMSTERDAM”

CANNAEBIS

STORE AMSTERDAM

m.in. w odniesieniu do pieczywa, napojoéw oraz innych towaréw i ustug skierowanych do
ogotu spoteczenstwa na podstawie sprzecznosci z przyjetymi dobrymi obyczajami. W orzecze-
niu tym zwrécono uwage na okoliczno$¢, ze oznaczenie to bedzie postrzegane jako wskazéwka,
ze produkty spozywcze objete zgtoszeniem i zwiazane z nimi ustugi zawieraja substancje odu-
rzajace, ktére sg nielegalne w wielu panstwach cztonkowskich ze wzgledu na podstawowe inte-
resy tych panstw, a mianowicie zdrowie publiczne. Te motywy doprowadzily Trybunat do
wniosku, ze nalezy odmoéwic rejestracji takiego oznaczenia. Debata dot. legalizacji marihuany
w Unii Europejskiej niewatpliwie trwa. Trybunat to przyznal, przy czym ocenil, iz jak dotad ,nie
ma dominujacej tendencji w Unii Europejskiej dotyczacej legalno$ci stosowania lub konsump-
cji produktéow pochodzacych z konopi indyjskich, ktérych zawartosé¢ THC przekracza 0,2%”.
(wyrok Sadu Unii Europejskiej, 12/12/2019, T-683/18, "CANNABIS STORE AMSTERDAM", § 51).
W konsekwencji orzekl, ze fakty te maja decydujacy wplyw na postrzeganie ich przez wtasciwy
krag odbiorcéw i nalezy odmoéwic rejestracji. R6znie mozna debate ocenia¢, jednak faktem jest,
iz w zakresie legalizacji cannabis panstwa czlonkowskie maja rézne stanowiska a znaki unijne
obejmuja takze terytoria tych r6znych panstw.

Inny przyklad to decyzja dot. znaku [EUTM 16 961 732],
gdzie stwierdzono, ze oznaczenie zawierajace termin ,weed”,
zgloszone w klasie 32 bedzie odbierane przez wlasciwy krag
konsumentéw jako gloryfikacja uzywania narkotyku (konopi/
marihuany), ktory jest prawnie zabroniony w wielu krajach
Europy.

Ciekawe uzasadnienie odnajdujemy w wyroku Sadu Unii
Europejskiej w sprawie T-178/20, dot. znaku

Sad Unii powotujac sie na roézne regulacje dot.
e marihuany w poszczegélnych krajach, przywotat
. takze wyrok uzasadniajacy uznanie niektérych
Bavarlaweed oznaczer}'; obrazliwych zajl sp};zeczne z porzadkiyem
publicznym lub dobrymi obyczajami, niezaleznie
od towardéw i ustug, dla ktorych zostaty one zgloszone [wyrok z dnia 15 marca 2018 r., La Mafia
Franchises przeciwko EUIPO - Wtochy (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T1/17, EU:T:2018:146, pkt
40). Wskazat na okoliczno$¢, iz bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji, ktéra opiera sie na
naruszeniu porzadku publicznego przez dane oznaczenie, nie ogranicza sie do oznaczen, ktére
moga by¢ obrazliwe lub sa obrazliwe dla wlasciwego kregu odbiorcéw. Przeciwnie, ma ono
réwniez zastosowanie do oznaczen mogacych promowadé, reklamowac lub przynajmniej bana-
lizowaé naruszenie interesu, ktéry dane panstwo cztonkowskie uwaza za podstawowe zgodnie
7 jego wlasnym systemem warto$ci, takim jak w tejze sprawie tj. kontrola i zapobieganie zazy-
waniu nielegalnych srodkéw odurzajacych. Jak wskazano w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku,
wymogi porzadku publicznego moga obejmowac ochrone réznych intereséw, ktére dane pan-
stwo cztonkowskie uwaza za podstawowe, zgodnie z jego wlasnym systemem wartosci. /®
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