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„Þegar frægðin verður vörumerki að falli“  
Vörumerki sem þróast í almenn heiti yfir vöru og missa um leið vörumerkjavernd 

 
ÚTDRÁTTUR 

 
Í ritgerð þessari er fjallað um vörumerki sem þróast í að verða almenn heiti yfir vöru og 
missa af þeim sökum vörumerkjavernd. Markmið ritgerðarinnar er að svara 
rannsóknarspurningunni: Við hvers konar aðstæður verður vörumerki að almennu heiti sem 
nýtur ekki vörumerkjaverndar og hvað getur eigandi vörumerkis gert til að koma í veg fyrir 
að það gerist? Í því skyni var fjallað um öll helstu álitaefni sem varða almenn heiti innan 
vörumerkjaréttarins og var litið til framkvæmdar um heim allan, svo sem í Bandaríkjunum, 
innan Evrópusambandsins, á Indlandi, í Ástralíu og víðar. Hvað varðar helstu ástæður þess 
að vörumerki verða að almennu heiti ber að nefna að hættan er þeim mun meiri ef merkið 
er ráðandi á markaðnum og hefur náð öflugri fótfestu. Slík vörumerki geta náð svo 
gífurlegum vinsældum að almenningur samsamar á ákveðnum tímamörkum vörumerkið 
vörunni eða þjónustunni sem það stendur fyrir. Afleiðing þess er að öll sú verðmætasköpun 
sem farsælu vörumerki fylgir hrynur.  

Af helstu niðurstöðum má nefna að það er lykilatriði fyrir vörumerkjaeiganda sem hyggst 
ná langt á markaði að til sé annað hljómgott og þjált almennt heiti yfir vöruna eða 
þjónustuna sem merki hans stendur fyrir svo vörumerkið verði síður skilgreint sem 
vöruheitið. Sé slíkt heiti ekki til er það í verkahring vörumerkjaeiganda að búa það til og 
kynna. Þá skiptir sköpum að vörumerki sé ávallt rétt sett fram og haft sé eftirlit með notkun 
annarra á merkinu, svo sem fjölmiðla, samkeppnisaðila, nytjaleyfishafa og fleiri. Í 
vörumerkjalöggjöf er lögð sérstök skylda á herðar vörumerkjaeiganda að hann sinni þessu 
eftirlitshlutverki sínu. Geri hann það ekki getur það aukið líkur á að nefndur réttindamissir 
verði að veruleika.  

Við vinnslu ritgerðarinnar dró höfundur þá ályktun að breytinga sé þörf á nálgun við mat 
almennra heita og ber þar helst að nefna að í núverandi lagaumhverfi virðist löggjafinn 
fremur vernda hagsmuni samkeppnisaðila heldur en hagsmuni eigenda vörumerkja sem 
notið hafa ríkulegrar viðskiptavildar og þá neytendur sem ætla þeim þá velvild. Eins er ekki 
horft til þess hvort raunveruleg þörf sé á að hið almenna heiti þurfi að vera öðrum frjálst til 
notkunar né er nægilega tekið tillit til nútíma markaðsumhverfis sem einkennist af 
upplýstum neytendum. 
 
 



„When Trademarks Become Victims of their own Success“  
 Trademark that becomes the generic name of a product and  

subsequently loses its trademark protection. 
 

ABSTRACT 
 

This thesis seeks to shed light on trademarks that become the generic name of the product 
they stand for. In general, the more successful a company is in marketing a particular 
trademark, the more likely the mark is to be found the generic term of a product and 
therefore to make an entrance into the public domain. A trademark deemed generic loses 
its protected status because it has ceased to perform the functions that justified its 
protection, to be a source identifier. Trademarks that become famous because they 
introduce a product or service that is new on the market are at a greater risk to become 
synonyms of the product or service that they distinguish. The research was supported 
primarily by case law and the writings of scholars in Iceland, within the European Union and 
the United States.  

While it appears that a trademark owner is at the mercy of the public in matter of 
keeping its trademark from falling to genericide, there are many preventive measures that 
the owner can employ. For example, the owner shall never use its trademark as the generic 
description of the product but at the same time take measures to secure that such a generic 
description does not exist. Furthermore, the trademark owner should seek to regulate use 
of its trademark in literature and every other publicity and employ supervision to those who 
use the trademark in any way. In short, if there exists any use of the trademark that 
suggests that it is becoming generic, the owner is required by law to correct that improper 
usage.  

The author’s observation revealed that there are some flaws in the courts’ handling and 
in the government application as regards to generic trademarks. Underneath the surface of 
the generic rationale many of the principles are currently devoid of the competitive need for 
a generic determination of a product and market place and economic reality is rarely 
analyzed.  
 
 



 

Formáli 

Ritsmíð þessi er lokaverkefni mitt við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Síðastliðin fimm ár 

hafa verið einstaklega ánægjuleg og lærdómsrík í mínu lífi og hefur oft verið gantast með 

það að sú ákvörðun að skrá sig í lögfræði hafi verið ein gáfulegasta ákvörðun sem tekin hefur 

verið á minni annars tiltölulega stuttu ævi. Engin eftirsjá þar.  

Hugverkarétturinn vakti sérstakan áhuga hjá mér strax í grunnnáminu og fór svo að ég 

sat alla áfanga sem boðið var upp á í þeim fræðum. Það er eitthvað öðruvísi við 

hugverkaréttinn en önnur svið lögfræðinnar, nálgunin er á vissan hátt frjálsari og litríkari. 

Það er kannski ekki furða þar sem hugverkarétturinn er regluverk hannað utan um 

sköpunarmátt manna. Af þessum sökum vafðist ákvörðunin um á hvaða réttarsviði ég vildi 

skrifa ekki fyrir mér. Álitaefnið sem varð fyrir valinu lýtur að því þegar vörumerki þróast í að 

verða almennt heiti yfir þá vöru sem það stendur fyrir og missir þar með vörumerkjavernd. 

Það sem mér fannst hvað áhugaverðast við efnið er öskrandi kaldhæðnin sem í álitaefninu 

felst. „Er það í raun réttlætanlegt að refsa þeim vörumerkjum sem slá svo rækilega í gegn að 

þau verða hluti af tungumálinu?“ Þessu þurfti ég að fá svar við. Skemmst er frá því að segja 

að ég naut svo gott sem hverrar mínútu við skrifin enda ritgerðarefnið sérstaklega 

skemmtilegt að mínu óháða og kalda mati. 

Þótt ég gangi út úr skólanum eftir fimm strembin háskólaár með gleði í hjarta og bros á 

vör þá fylgja þeim áfanga tregablendnar tilfinningar. Það er frábært að vera námsmaður, 

fróðleiknum er sturtað yfir mann en á sama tíma er frelsið mikið, ábyrgðaleysið ávallt 

skammt undan og félagsskapurinn ómetanlegur. Það verður því með nokkrum söknuði í 

hjarta sem ég kveð þetta merka tímabil sem hefur mótað mig fyrir lífstíð.  

Ég vil þakka ástkærum sambýlismanni mínum, Kára Ólafssyni, fyrir stuðninginn á þessum 
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1. Inngangur 

„Fame is a bee. 
It has a song— 
It has a sting— 
Ah, too, it has a wing.“1 
 

Vörumerkingar af ýmsu tagi hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda.2 Samhliða blómstrandi 

viðskiptalífi og síauknu framboði á vörum og þjónustu fóru vörumerkingar að skipta sífellt 

meira máli. Vaxandi samkeppni og stækkandi markaðir leiddu af sér æ ríkari þörf fyrir 

seljendur til að aðgreina vörur sínar frá vörum annarra á markaðnum og gegndu vörumerki 

þar lykilhlutverki. Vörumerki stendur fyrir tiltekin gæði og ákveðna eiginleika vöru og með 

notkun þess tryggir eigandi merkis að ánægðir viðskiptavinir geti á auðveldan hátt valið hans 

vörur fram yfir vörur annarra, kjósi þeir svo. Í dag eru vörumerki oft verðmætasta eign 

fyrirtækja og skipta sköpum fyrir framtíðarhorfur þeirra.3  

Í nútíma samfélagi er vörumerki hvarvetna að finna. Sjá má fyrir sér atburðarrás sem við 

endurupplifum á hverjum morgni. Við hefjum dag hvern á því að rísa úr rúmi sem er 

kyrfilega merkt vörumerki tiltekins framleiðanda. Þá má finna vörumerki á svo gott sem 

hverri einustu flík sem við klæðumst, á kaffivélinni sem malar hið vörumerkta kaffi svo 

meistaralega, á mjólkinni sem við hellum út í kaffið og á bollanum sem við drekkum það úr. 

Eins eru vörumerki á morgunkorninu okkar, á banananum sem við grípum með okkur í nesti, 

á tannkreminu okkar og á salvanum sem smellt er á varirnar af gömlum vana. Bílar okkar eru 

vandlega merktir vörumerkjum sem og sólgleraugun sem við setjum upp við aksturinn. 

Meira að segja útvarpsstöðin sem við hlustum á í bílnum er skráð vörumerki. Raunar eru 

vörumerki orðin það fléttuð í líf okkar og tilveru að við erum nánast hætt að gefa þeim gaum 

þótt þau blasi við okkur hvert sem við lítum. Tilvist þeirra er einfaldlega orðin staðreynd og 

jafn sjálfsögð og loftið sem við öndum að okkur. 

                                                      
1
 Emily Dickinsson „Fame is a bee.“ (1788) í R. W. Franklin (ritstj.) „The Poems of Emily Dickinson“ (Harvard 

University Press, 1999). 
2
 Heimildir um vörumerkingar ná 3000 ár aftur í tímann, þegar indverskir handverksmenn ristu merki sín á 

muni sem selja átti til Íran. WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use (Wipo Puplication, 2. 
útg. 2004) 67. 
3
 International Trademark Association (INTA), „Trademark Basics: A Guide for Business.“ 

<http://www.inta.org/Media/Documents/2012_TMBasicsBusiness.pdf> skoðað 20. september 2013. 
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Flest vörumerki ná aldrei sérstökum hæðum og langfæst öðlast heimsfrægð enda 

samkeppnin hörð og erfitt að skara fram úr öllum þeim fjölda vörumerkja sem fyrirfinnst. 

Metnaðarfullir vörumerkjaeigendur sem kynna á markað nýstárlegar og vinsælar vörur undir 

áberandi sérkennandi vörumerkjum eiga þó alltaf möguleika á að slá í gegn. Þótt eiganda 

vörumerkis takist einstaklega vel til við sköpun merkis síns og nái þeim eftirsótta áfanga að 

vörumerkið sé orðið vinsælt og vel þekkt er óvíst að sú staða haldist til lengdar. Kaldhæðni 

örlaganna er aldrei langt undan og blákaldur raunveruleikinn er sá að í dag eru fjölmörg 

vörumerki sem eitt sinn nutu frægðar og frama orðin réttlaus, án vörumerkjaverndar og eru 

eins og hver önnur óbreytt orð. Í vörumerkjarétti gildir nefnilega sú regla að nái tiltekið 

vörumerki svo mikilli útbreiðslu að neytendur samsami vörumerkið vörunni eða þjónustunni 

sem það stendur fyrir á merkið á hættu að þróast úr vörumerki í það sem í ritgerð þessari 

verður kallað „almennt heiti“. Flest þekkjum við orð á borð við kornflex, nylon, dýnamít, jó-

jó, grammafónn, trampólín, aspirín, sellófan, vaselín, prímus, insúlín og svo mætti lengi telja. 

Þótt ótrúlegt megi virðast eru þessi orð öll fyrrum vörumerki sem féllu fyrir eigin frægð og 

tákna nú ákveðna vöru eða vörutegund. Þau þjóna ekki lengur hlutverki vörumerkis heldur 

fljóta um sem verðlaus orð, svipt titli sínum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þetta fyrirbæri; fall frægra vörumerkja og 

þróun þeirra í almenn heiti. Nánar tiltekið er markmiðið að svara spurningunni: Við hvers 

konar aðstæður verður vörumerki að almennu heiti sem nýtur ekki vörumerkjaverndar og 

hvað getur eigandi vörumerkis gert til að koma í veg fyrir að það gerist? Í því skyni að leita 

svara við þessari spurningu verður fjallað um öll helstu álitaefni sem varða almenn heiti 

innan vörumerkjaréttarins. Þar sem vörumerkjaréttur er alþjóðlegur í eðli sínu verður litið til 

framkvæmdar á honum um heim allan og verða til að mynda dönsk, sænsk, spænsk, 

austurrísk, áströlsk, indversk og frönsk mál tekin fyrir svo fátt eitt sé nefnt. Þá er í ritgerðinni 

talsvert horft til Bandaríkjanna þar sem hvað mest hefur reynt á og verið skrifað um 

álitaefnið.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í fyrstu verður fjallað um réttarsviðið, 

vörumerkjarétt. Útskýrt verður hvernig rétturinn til vörumerkis stofnast og hver tilgangur 

vörumerkjaverndar er talinn vera. Þá verður hugtakinu vörumerki gerð skil með 

megináherslu á þá grunnkröfu sem gerð er til vörumerkja - að þau búi yfir sérkenni. Því næst 

verður athyglinni beint að almennum heitum innan vörumerkjaréttarins með áherslu á 
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viðhorf til álitaefnisins hér á landi, innan Evrópusambandsins og í Bandaríkjunum. Að því 

loknu má segja að komið sé að kjarna ritgerðarinnar. Sá hluti hefst á hugleiðingum um tengsl 

tungumálsins og vörumerkja, með áherslu á almenn heiti. Við tekur umfjöllun um ýmis atriði 

varðandi almenn heiti, svo sem í hugum hverra vörumerki þarf að vera almennt heiti svo 

hætt sé við að það missi vörumerkjavernd og staðið skal að sönnunarfærslu þar að lútandi. 

Þá verður vikið að helstu ástæðum þess að vörumerki verður að almennu heiti og í kjölfarið 

útlistað hvað vörumerkjaeigandi getur aðhafst til að koma í veg fyrir að vörumerki hans 

hljóti þau örlög. Að síðustu verður það gert að umtalsefni hvort breytinga sé þörf á viðhorfi 

til almennra heita með hliðsjón af niðurstöðum ritgerðarinnar. 
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2. Inntak vörumerkjaréttar 

2.1. Inngangur 

Innan fræðikerfis lögfræðinnar flokkast réttarsviðið vörumerkjaréttur undir hugverka- og 

auðkennarétt sem ein grein fjármunaréttar, nánar tiltekið eignaréttar. Hugverka- og 

auðkennaréttur nær einnig yfir til að mynda höfundarétt, einkaleyfarétt og hönnunarrétt.4 

Fyrsta íslenska löggjöfin á sviði vörumerkjaréttar voru vörumerkjalög nr. 43/1903 en þau 

tóku gildi þann 13. nóvember 1903.5 Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

réttarsviðið tekið örum breytingum samhliða auknum viðskiptum manna á milli. Núgildandi 

vörumerkjalög eru nr. 45/1997 (eftirleiðis „vml.“) sem tóku gildi þann 22. maí 1997. 

Vörumerki sem uppfylla skilyrði laganna öðlast vernd á grundvelli þeirra og teljast til 

eignaréttinda rétthafa. Sé horft á þessi réttindi út frá íslensku lagaumhverfi njóta slík 

vörumerki verndar eignaréttarákvæðis 72. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Þá má nefna að vörumerkjaréttur er alþjóðlegur í eðli sínu og réttarsviðið er sambærilegt í 

flestum ríkjum. Ástæðan fyrir því er einkum sú að meginreglur vörumerkjaréttar hafa verið 

að mótast í rúmlega 120 ár í gegnum viðamikla og vel útbreidda alþjóðlega sáttmála á 

sviðinu, sáttmála sem tugir ríkja hafa fullgilt.6   

                                                      
4
Jón. L. Arnalds, Vörumerkjaréttur: Helstu meginreglur (Bókaútgáfa Orators 1995) 9. 

5
 Fyrir gildistöku laga nr. 43/1903 hafði eina lagasetningin á þessu sviði hérlendis verið ákvæði 280. gr. 

almennra hegningalaga frá 25. júní 1869. Þar var gert heimilt að refsa þeim sem settu „heimildarlaust mark eða 
stimpil annars manns á vörur, sem eru miklum mun lakari en stimpillinn eða markið með sér ber.“ Sama 
heimild. 
6
 Helstu sáttmálar á sviðinu eru Parísarsamþykktin um eignarréttindi á sviði iðnaðar frá 1883, sem er á meðal 

elstu hugverkaréttarsamninga heims. Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) hefur á hendi framkvæmd hennar. 
Markmið samþykktarinnar var að koma á staðlaðri vernd hugverkaréttinda og greiða fyrir viðskiptum á milli 
þjóða. Árið 2013 eru 186 ríki aðilar að samningnum. Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg, International 
Trademark Treaties with Commentary (Oceana Publications, Inc. 2005) 48 ; WIPO „Members of WIPO“ 
<http://www.wipo.int/members/en/> skoðað 5. október 2013. ; Á Íslandi hefur samþykktin haft lagagildi frá 5. 
mars 1962. Það er markmið ákvæða samþykktarinnar að búa svo um hnútana að eigandi vörumerkjaréttar í 
aðildarlandi geti náð öruggri réttarvernd í hinum aðildarlöndunum. Jón. L. Arnalds (n.4) 20. ; Þá má nefna 
TRIPS-samninginn sem Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) hefur eftirlit með. Í samningnum má finna 
lágmarkskröfur sem gerðar eru til þeirrar lagalegu verndar sem eigendur vörumerkja í hverju ríki fyrir sig eiga 
rétt á. Ísland  
gerðist aðili að samkomulaginu þann 1. janúar 1995. Þann 2. mars 2013 voru aðildarríkin 159. Sjá: World Trade 
Organization. „Members and Observers“ 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.> skoðað 21. október 2013. 

http://www.wipo.int/members/en/
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2.2. Vörumerkjaréttur í hnotskurn 

2.2.1. Stofnun vörumerkjaverndar 

Vörumerkjavernd verður til með tvennum hætti. Annars vegar með skráningu og hins vegar 

með notkun en verndin er að meginstefnu jafn víðtæk hvernig sem rétturinn stofnast.7 Ef 

umsækjandi hyggst öðlast vörumerkjavernd á Íslandi með skráningu skal umsókn um 

skráningu vörumerkis lögð inn hjá Einkaleyfastofu.8 Verndin sem skráning vörumerkis veitir 

er takmörkuð við tiltekna vöru- eða þjónustuflokka. Þetta getur orðið til þess að svipuð 

vörumerki sem eru skráð fyrir mismunandi flokka brjóti ekki endilega á rétti hvors annars. 

Eitt þekktasta dæmið um þetta er eflaust vörumerkið POLO sem er í senn skráð af 

mismunandi fyrirtækjum fyrir föt, sælgæti og smábíla. Í umsókn um skráningu vörumerkis 

skal því tilgreina þá vöru- og þjónustuflokka sem merkið óskast skráð í. Til grundvallar þessu 

flokkunarkerfi er lagt alþjóðlegt vöru- og þjónustuflokkakerfi sem var upphaflega sett á 

laggirnar með samkomulagi í Nice árið 1957 en með skírskotun til þess er hér á landi talað 

um „Nice-flokkunarkerfið“. Kerfið samanstendur af 34 vöruflokkum og 11 þjónustuflokkum.9 

Þó að vörumerkjavernd sé í grunninn jafn sterk hvort sem hún stofnast með skráningu 

eða notkun þá hefur það mikið hagræði í för með sér fyrir eiganda vörumerkis að skrá það. 

Þar vegur þyngst að sönnunarbyrðin er auðveldari í þeim tilvikum auk þess sem vörumerki 

öðlast vernd um leið og það er skráð, ólíkt vörumerkjavernd vegna notkunar sem samkvæmt 

hlutarins eðli tekur ákveðinn tíma að myndast. Þá ber að nefna að þegar eigandi vörumerkis 

byggir vörumerkjarétt sinn á notkun fremur en skráningu er torveldara fyrir hann að sýna 

fram á hvenær rétturinn stofnaðist og á hvaða svæðum hann er í gildi.10 Þá ber að nefna að 

vörumerki sem telst ekki uppfylla skilyrði laga um skráningu, getur ekki skapað 

vörumerkjarétt með notkun, samanber 2. mgr. 3. gr. vml. 

Vörumerkjavernd veitir eiganda vörumerkis einkarétt á að nota merkið í því landi eða á 

því svæði sem verndin nær til en í einkaréttinum felst réttur til að koma í veg fyrir að aðrir 

                                                      
7
Jón L. Arnalds (n.4) 27.  

8
 Einkaleyfastofan, „Að sækja um skráningu vörumerkis“ <http://www.els.is/merki/vorumerki/saekja-um/> 

skoðað 18. október 2013. ; Einkaleyfastofa er ríkisstofnun undir yfirstjórn atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra. Skipulag og starfssvið stofnunarinnar markast af auglýsingu nr. 187/1991 og reglugerð nr. 
188/1991. 
9
 Sjá auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja nr. 1190 frá 1. janúar 2012. 

10
 Jón. L. Arnalds (n.4) 28. 
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noti eins eða lík merki fyrir sömu eða svipaðar vörur eða þjónustu.11 Verndin er einungis virk 

á sviði viðskipta, enda er markmiðið með vörumerkjavernd ekki að leggja boð og bönn á 

hegðun eða orðnotkun almennings.12 Þannig segir í 4. gr. vml. að vörumerkjaréttur veiti 

eiganda merkis vernd gegn því að aðrir noti heimildarlaust í atvinnustarfsemi tákn sem eru 

eins eða lík vörumerki hins fyrrnefnda. Verndin nær yfir hvers konar notkun, hvort sem 

merkið er sett á sjálfa vöruna, umbúðir hennar eða það notað í auglýsingum eða 

markaðssetningu.13 Þá má nefna að þegar svo ber undir tryggir vörumerkjaréttur eiganda 

merkis rétt til að fá þau viðskipti stöðvuð þar sem óleyfileg notkun vörumerkis hans eða 

ruglingslega líks merkis er viðhöfð14, rétt til að krefjast bóta vegna tjóns af völdum slíkrar 

notkunar og rétt til að krefjast upprætingar eða eyðingar þeirra vara eða þeirrar þjónustu 

sem brýtur gegn vörumerkjarétti hans.15  

 

2.2.2. Hagkvæmni vörumerkjaverndar 

Vörumerkjarétturinn, eins og honum er lýst hér að framan, er þó ekki einungis til verndar 

hagsmunum vörumerkjaeiganda heldur verndar rétturinn einnig mögulega viðskiptavini 

hans sem án reglnanna ættu á hættu að vera blekktir til að festa kaup á vörum eða þjónustu 

annars en þeir töldu sig vera að kaupa af.16 Út frá viðskiptalegu sjónarhorni eru helstu rökin 

fyrir því að veita skuli vörumerkjavernd þau að það sé efnahagslega hagkvæmt. Með 

verndinni er unnt að lækka viðskiptakostnað (e. consumer search cost) svo um munar því 

vörumerkið kemur skilaboðum áleiðis til neytenda og er í raun staðfesting á því að það sem 

selt er undir merkinu sé samskonar vara og áður var seld undir sama merki.17 Til útskýringar 

má sjá fyrir sér tiltekinn engifergosdrykk seldan undir vörumerkinu 

                                                      
11

 Einkaleyfastofan, Vörumerki: Hugverkaréttindi í þágu atvinnulífs (Einkaleyfastofan 1999) 6. 
12

 Catherine Colston og Kristy Middleton, Modern Intellectual Property law (2. útg., Cavendish Publishing 
Limited 2005)  504. 
13

 Jón. L. Arnalds (n.4) 137. 
14

 Sjá til að mynda Arnarvík heildverslun ehf. g. Celsus ehf., Hrd. 18. maí 2006 í máli nr. 477/2005. C hafði selt 
frá árinu 1997 fæðubótarefni undir merkinu „Life Extension“ og taldi sig hafa öðlast vörumerkjarétt bæði á 
heitinu og útliti umbúðanna. A hóf á árinu 2004 sölu á fæðubótaefnum undir sama heiti og í líkum umbúðum. 
C fékk því lagt lögbann skv. 41. gr. vml. við að A notaði umrætt heiti og umbúðir í starfsemi sinni og staðfesti 
dómurinn réttmæti þess lögbanns.  
15

 Jeremy Phillips, Trademark Law: A practical anatomy (Oxford University Press 2003) 17-18. 
16

 Sama heimild 17. 
17

 Deven R. Desai og Sandra L. Rierson „Confronting the Genericism Condrum“ Cardozo Law Review (2007) 
1797. 
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„HRESSINGARDJÚSINN“.18 Þegar neytandi stendur frammi fyrir því að velja sér gosdrykk í 

verslun þarf hann einungis að hafa keypt HRESSINGARDJÚSINN einu sinni til að vita hvernig 

gosdrykk hann má búast við að vera að fá í hendurnar, velji hann þann kostinn. Hann þarf 

hvorki að taka sér tíma til að lesa innihaldslýsingu drykkjarins til að fullvissa sig um að hann 

innihaldi engifer né þarf hann að efast um að honum líki betur eða verr við drykkinn en aðra 

gosdrykki sem hann hefur bragðað, neytandinn veit hvað hann er að fá því hann þekkir 

vörumerkið. Tíðkuðust vörumerkingar ekki stæði neytandinn frammi fyrir því að þurfa velja 

gosdrykk af handahófi. Fyrir framan hann væru ómerktar, áþekkar gosflöskur sem honum 

reyndist ef til vill erfitt að velja á milli. Sé aftur á móti gengið út frá því að vörumerkingar séu 

til og gosflöskurnar fyrir framan hann því kyrfilega merktar vörumerkjum, en staðan væri sú 

að HRESSINGARDJÚSINN nyti ekki vörumerkjaverndar, þá væri ekkert því til fyrirstöðu að 

einhver samkeppnisaðili myndi merkja sinn gosdrykk sama vörumerki. Afleiðingarnar væru 

þá að neytandinn yrði ruglaður og vissi ekki hvorn drykkinn hann ætlaði sér að kaupa, 

„Hressingardjúsinn“ frá framleiðanda A eða B. Ef til vill líkaði neytandanum sérlega vel við 

gosdrykkinn sem hann keypti síðast en nú er hann gabbaður til að kaupa annað drykk, drykk 

sem honum fellur ekki við og endar með að hella niður, kaupverði drykkjarins fátækari. 

Niðurstaðan verður sú að bæði eigandi hins upprunalega vörumerkis, HRESSINGARDJÚSINN, 

og neytandinn í búðarleiðangrinum verða fyrir fjárhagslegu tjóni, sem koma hefði mátt í veg 

fyrir ef vörumerkið hefði notið verndar.  

 

2.2.3. Alþjóðlegt eðli vörumerkjaréttar 

Áður hefur verið getið um að vörumerkjaréttur sé í eðli sínu alþjóðlegur.19 Það dugar 

skammt fyrir fyrirtæki sem hyggst fara á markað með vörumerki sitt og ná velgengi að njóta 

einungis verndar í einu landi. Það gæti boðið upp á misnotkun annarra á vörumerkinu, til 

dæmis í nágrannalöndunum. Sé horft á fjölda skráðra vörumerkja á Íslandi fyrir árið 2012 má 

sjá að á árinu voru samtals 3376 vörumerki skráð hjá Einkaleyfastofu. Þar af voru einungis 

625 skráningar bundnar Íslandi.20 Íslensk fyrirtæki leita gjarnan verndar á vörumerkjum 

sínum erlendis enda er reyndin sú að mörg fyrirtæki, íslensk sem erlend, eiga þúsundir 

                                                      
18

 Í hvert sinn sem tiltekið vörumerki verður kynnt í ritgerðinni verður það ritað með hástöfum eða það gert 
frábrugðið hefðbundnum texta með öðrum hætti.  
19

 Jón. L. Arnalds. (n.4) 19. 
20

 Í tölfræði frá Einkaleyfastofu kemur fram að árið 2012 voru 569 vörumerki skráð erlendis (landsbundin 
skráning) og 2181 vörumerki skráð í gegnum alþjóðlega skráningu. Einkaleyfastofan „Tölfræði frá 2000“ 
<http://www.els.is/merki/tolfraedi/tolfraedi-fra-2000/> skoðað 2. desember 2013. 

http://www.els.is/merki/tolfraedi/tolfraedi-fra-2000/
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vörumerkjaskráninga um allan heim.21 Af þessum sökum fylgir því mikið hagræði að 

réttarsviðið er sambærilegt á heimsvísu. Þótt vörumerkjaréttur sé alþjóðlegur í 

framangreindum skilningi þá er hann þjóðlegur í þeim skilningi að hann veitir aðeins vernd í 

hverju landi fyrir sig. Þannig veitir íslenskur vörumerkjaréttur ekki vernd utan lögsögu 

íslenska ríkisins og hindrar ekki að erlendur aðili noti skráð íslenskt vörumerki erlendis, þótt 

innflutningur erlenda aðilans til landsins þar sem merkið nýtur verndar væri óheimill án 

samþykkis rétthafans.22 Þar sem vörumerki sem eru skráð hjá Einkaleyfastofu njóta einungis 

verndar á Íslandi og er því mikilvægt að skrá merkið einnig í öðrum löndum ef svo háttar að 

markaðssetning merkisins sé fyrirhuguð erlendis.23 

 

2.3. Um vörumerki 

2.3.1. Krafan um sérkenni 

Skilyrðin sem vörumerki þarf að uppfylla til að vera tækt til að öðlast vörumerkjavernd eru 

að mestu sambærileg um heim allan.24 Í grunninn er um tvö meginskilyrði að ræða. Í fyrsta 

lagi það ófrávíkjanlega skilyrði að vörumerki hafi sérkenni, eins og fjallað er um í þessum 

kafla. Í öðru lagi að vörumerki búi ekki yfir eiginleikum sem eru til þess fallnir að valda 

misskilningi eða blekkja almenning.25 Þessi tvö skilyrði er að finna í vörumerkjarétti flestra 

ríkja.26 Meginreglan er að vörumerki geta verið hverskonar sýnileg tákn sem greina vörur 

eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Við fyrstu athugun virðist með 

„sýnilegum táknum“ helst vera átt við eitthvað sem augað nemur, eins og mynd eða tiltekið 

form, en sú skýring er ekki fullnægjandi. Raunar má rökstyðja að ,,sýnileg tákn“ sé 

                                                      
21

 Jón. L. Arnalds (n.4) 19. 
22

 Sama heimild 10. 
23

 Einkaleyfastofan hefur brugðist við vaxandi þörf og er nú hægt að sækja um svokallaða alþjóðlega skráningu 
vörumerkis hjá Einkaleyfastofunni. Í umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis þarf að koma fram í hvaða 
ríkjum skráningar er óskað en hægt er að vernda merkin sem fara þessa leið í öllum aðildarríkjum Madrídar-
samningsins um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1891 og Madrídar-bókunina við samninginn frá 
1989 en Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) sér um framkvæmd þeirra. Þó skal benda á að ákvörðun um 
skráningarhæfi merkis er tekin í hverju landi fyrir sig. Alþjóðleg umsókn verður ávallt að byggjast á 
landsbundinni umsókn eða á skráningu vörumerkisins hér á landi. Einkaleyfastofan. „Að sækja um skráningu 
vörumerkis“ <http://www.els.is/merki/vorumerki/saekja-um/> skoðað 16. október 2013.  
24

 WIPO (n.2) 71. 
25

 Í 14. gr. vml. eru talin upp hvernig vörumerki fást ekki skráð. Svo sem vörumerki sem eru blekkjandi hvað 
varðar uppruna sinn, með þeim hætti að neytendur telja sig vera að kaupa vöru frá framleiðanda A á meðan 
þeir eru að versla vöru frá framleiðanda B, til dæmis fengist merkið „APPLES“ ekki skráð fyrir 
tölvuframleiðanda. Eins má sjá fyrir sér blekkjandi merki líkt og „MADE IN PARIS“ fyrir vöru framleidda í Kína. 
Slík merki eru ekki tæk til að öðlast vörumerkjavernd. INTA (n.3).  
26

 WIPO (n.2) 71. 
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teygjanlegt hugtak; hljóð getur verið sýnilegt tákn í formi nótnaskriftar, liti má afmarka með 

alþjóðlegu litaflokkunarkerfi og ilm er unnt að skilgreina á sjónrænan hátt með 

efnaformúlu.27  

Einungis merki sem búa yfir aðgreiningareiginleika eru hæf til þess að vera vörumerki.28 

Þannig segir í 13. gr. vml. að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið 

að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þegar vörumerki 

býr yfir aðgreiningareiginleika er í vörumerkjarétti talað um að vörumerki hafi sérkenni (e. 

distinctiveness). Slíku sérkenni má yfirleitt ná fram með tvennum hætti. Annars vegar getur 

vörumerki búið yfir sérkenni samkvæmt eðli sínu og hins vegar getur vörumerki öðlast 

sérkenni í gegnum notkun eiganda þess fyrir tiltekna vöru eða þjónustu.29 Í vörumerkjarétti 

hefur vörumerkjum verið skipt niður í fjóra flokka eftir sérkennum sínum. Í fyrsta flokknum 

er að finna skálduð orð sem búa yfir sérkenni samkvæmt eðli sínu. Þessi orð njóta yfirleitt 

mestrar verndar enda með óvírætt sérkenni.30 Orðið KODAK fyrir myndavélar og filmur og 

orðið GOOGLE fyrir leitarvél á Internetinu eru dæmi um slík vörumerki, þar sem þau voru 

áður merkingarlaus í tungumálum heimsins auk þess að hafa ekki nokkra tengingu við eðli 

vörunnar eða þjónustunnar sem þau standa fyrir. VIAGRA, XEROX og ROLEX eru einnig dæmi 

um slík vörumerki.31 Í öðrum flokknum má finna svokölluð handahófsmerki (e. arbitrary 

marks) en um er að ræða orð sem kunna að hafa almenna merkingu en þó ekki í tengslum 

við vörunar eða þjónustuna sem þau eru notuð fyrir. Vörumerkið APPLE fellur í þennan flokk 

og þykir búa yfir sérlega miklu sérkenni fyrir tölvuframleiðanda.32 Hér má einnig nefna 

vörumerkið SAMSUNG fyrir farsíma.33 Í þriðja flokknum er að finna vísbendandi (e. 

suggestive) merki. Slík vörumerki gefa vísbendingu um vöruna eða þjónustuna sem merkin 

standa fyrir, án þess þó að lýsa henni nákvæmlega. Sem dæmi má nefna vörumerkið 

PLAYBOY fyrir karlatímarit34 og merkið VOLKSWAGEN fyrir bifreiðar.35 Fjórði flokkurinn 

samanstendur af lýsandi merkjum. Þá þykir merkið lýsa annað hvort eðli eða yfirbragði 

                                                      
27

 Colston og Middleton (n.12) 515. 
28

 Sama heimild 521. 
29

 Sama heimild. 
30

 Meginreglan er að þeim mun meira sérkenni sem merki býr yfir og því þekktara sem merkið verður, því 
yfirgripsmeiri vörumerkjavernd getur það öðlast. INTA (n.3). 
31

 Phillips (n.15) 58. 
32

 APPLE myndi hins vegar þykja vera án sérkennis fyrir eplaræktun. WIPO (n.2) 72. 
33

 „Samsung“ þýðir á frummálinu kóresku „þrjár stjörnur“ og hefur því almenna meiningu í Kóreu. INTA (n.3). 
34

 Playboy Enter., Inc. g. Chuckleberry Publ‘g, Inc., 687 F.2d. (2d Cir. 1982). 
35

 INTA (n.3). 
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vörunnar sem það stendur fyrir.36 Dæmi um lýsandi vörumerki er til dæmis „Park ´N Fly“ 

fyrir langtímabílastæði á flugvelli.37 Þar sem slík lýsandi vörumerki eru að jafnaði án 

sérkennis njóta þau yfirleitt ekki lagaverndar enda þykja þau ekki vera til þess fallin að greina 

vörur merkiseiganda frá vörum annarra.38 Þó geta vörumerki sem upprunalega eru lýsandi 

öðlast sérkenni með notkun vörumerkjaeiganda þess fyrir tiltekna vöru eða þjónustu, þá 

gegn því skilyrði að almenningur þekki orðið hið lýsandi merki sem tiltekið vörumerki frá 

tilteknum framleiðanda. Í slíkum tilvikum er talað um að merkið öðlist „afleidda merkingu“ 

(e. secondary meaning) í gegnum notkun. Með þessu móti öðlaðist vörumerkið 

HOMEMAKERS réttarvernd fyrir heimaþjónustu þrátt fyrir lýsandi eiginleika þess.39 Loks ber 

að nefna almenn heiti. Almenn heiti teljast ekki til vörumerkja enda eru þau talin vera án 

sérkenna því þau eru heiti yfir tegund vöru eða þjónustu á meðan vörumerki, sem býr ávallt 

yfir sérkenni eigi það að geta notið verndar, lýsir vöru eða þjónustu frá tilteknum 

framleiðanda eða uppruna. Til dæmis er „líkamsræktarstöð“ almennt heiti án sérkennis en 

WORLD CLASS40 er vörumerki sem nýtur sérkennis sem slíkt. Að sama skapi er „bílaleiga“ 

almennt heiti á meðan HERTZ41 er sérkennandi vörumerki. Af framangreindum ástæðum eru 

almenn heiti ekki tæk til að njóta vörumerkjaverndar.42 Hér má benda á að mörkin á milli 

lýsandi vörumerkja og almennra heita eru ekki ávallt skýr og er til að mynda enga slíka 

aðgreiningu að finna í vörumerkjalöggjöf. Þá skal þess getið að eðli máls samkvæmt eru það 

helst orðmerki sem eiga það á hættu að verða að almennum heitum.43 Af þessum sökum 

verður ekki fjallað um annarskonar vörumerki en orðmerki í ritgerð þessari nema annað sé 

sérstaklega tilgreint. 

 

                                                      
36

 John Dwight Ingram, „The Genericide of Trademarks“ (Buffalo Intellectual Property Law Journal Vol. 2. No. 2. 
2004) 155. 
37

 Park ´N Fly, Inc. g. Dollar Park & Fly, Inc. 469 U.S. 189 (1985).  
38

 Þetta má til dæmis leiða af 13. gr. vml. þar sem meðal annars segir að merki, sem eingöngu eða aðeins með 
smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, 
magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té skal ekki telja nægjanlegt 
sérkenni. 
39

 INTA (n.3). 
40

 Skráning nr. 1151/1991hjá Einkaleyfastofu. 
41

 Skráning nr. 62/1969 hjá Einkaleyfastofu. 
42

 Vanessa Bowman Pierce, „If it walks like a duck and quacks like a duck, shouldn‘t it be a duck?: How a 
´functional‘ approach ameliorates the discontinuity between the ´primary significance‘ test for genericness and 
secondary meaning“ New Mexico Law Review (2007) 152. 
43

 Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, Varemærkeret (3. útg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004) 
248. 
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2.3.2. Mat á sérkenni merkis 

Við mat á sérkenni merkis þarf í ýmis horn að líta. Til að mynda skal miða við hvort slíkt 

sérkenni liggi fyrir þegar matið fer fram en ekki hvort vörumerkið gæti mögulega öðlast 

sérkenni í framtíðinni.44 Þá kemur fram í 2. mgr. 13. gr. vml. að við mat á því hvort merki hafi 

nægilegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna en þó einkum til þess hversu lengi og að hversu 

miklu leyti merki hefur verið í notkun. Hér má nefna úrskurð Áfrýjunarnefndar 

hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (eftirleiðis „Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda“) eða 

ÖLGERÐAR-málið.45 Áður hafði Einkaleyfastofa hafnað skráningu merkisins ÖLGERÐIN 

sökum skorts á sérkenni. Gefin ástæða var að orðið „ölgerð“ væri lýsandi fyrir verksmiðju 

sem framleiddi öl og skyldar vörur og væri því lýsandi fyrir tegund og eiginleika varanna sem 

merkið óskaðist skráð fyrir. Í úrskurði Áfrýjunarnefndar kom fram að fyrirtækið Ölgerðin, 

sem var stofnað árið 1913, væri í hópi elstu fyrirtækja á Íslandi og hefði notað nafnið frá 

upphafi. Stærsti hluti neytenda væri farinn að tengja orðið „ölgerðin“ við eitt ákveðið 

fyrirtæki og stöðug notkun merkisins í 100 ár hefði skapað viðskiptavild nátengda merkinu. 

Vörumerkið hefði þannig öðlast sérkenni fyrir notkun á þeim vörum sem það hugsanlega 

teldist lýsandi fyrir.46 Niðurstaða nefndarinnar var því að heimila skráningu vörumerkisins 

ÖLGERÐIN fyrir þá starfsemi sem það hafði öðlast markaðsfestu fyrir, það er framleiðslu 

drykkjavara. 

Sérkenni merkis ákvarðar styrk þess því niðurstaða mats á því hversu sterkt sérkenni 

merki hefur ákvarðar þá fjarlægð sem eigandi vörumerkisins getur krafist að aðrir haldi sig í 

frá merkinu. Sérkenni merkis ræður þannig úrslitum um hversu víðtæka vörumerkjavernd 

merkið getur öðlast.47 Rökin fyrir kröfunni um sérkenni eru að vörumerki verður tákn vöru 

og gegnir þannig lykilhlutverki í vöruvali fyrir neytendur. Það aðgreinir vörur sem eru sömu 

eða svipaðrar tegundar en sérkenni merkisins er forsenda þess að merkið sé þess umkomið 

að gegna þessu hlutverki sínu.48 Rökin fyrir kröfunni um sérkenni eru ennfremur þau að 

vörumerkjaréttur veitir tiltekinn einkarétt og er því talið óréttlátt og óeðlilegt að handhafi 

                                                      
44

 Jón. L. Arnalds (n.4) 59. 
45

 Úrskurður Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda 23. september 2010 í máli nr. 5/2009. 
46

 Til að sanna að merkið hefði öðlast sérkenni fyrir notkun lét áfrýjandi CAPACENT framkvæma könnun á því 
hversu vel eða illa almenningur þekkti fyrirtæki hans. Spurt var um hvaða fyrirtæki fólki dytti fyrst í hug þegar 
minnst væri á orðið „ölgerð“. Svöruðu um 89,5% með tengingu við áfrýjanda. Í framhaldinu var spurt hvaða 
vörur fólk tengdi við „ölgerðina“ og nefndu þá flestir þekktar vörur áfrýjanda, svo sem appelsín og malt. 
47

 Jón. L. Arnalds (n.4) 60. 
48

 Sama heimild 57. 
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vörumerkis geti meinað öðrum að nota orð sem eru lýsandi eða til skýringar á eiginleikum 

vöru eða þjónustu og aðrir þurfa að nota í sínum viðskiptum.49 Eins og gefur að skilja rísa 

iðulega deilur um sérkenni vörumerkja í skráningarferli þeirra. Til frekari glöggvunar á því 

hvernig mat á sérkenni fer fram má nefna annað dæmi úr íslenskri framkvæmd, úrskurð 

Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í SILK ESSENTIAL-málinu.50 Deilt var um hvort orðmerkið 

SILK ESSENTIALS, sem fyrirhugað var að skrá fyrir margvíslegar hreinlætisvörur, hefði 

nægilegt sérkenni og væri tækt til að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Við 

úrlausn málsins vísaði nefndin í þá tvo dóma Dómstóls Evrópusambandsins sem hvað 

þýðingarmestir þykja við mat á sérkennum innan ESB eða hið svokallaða BABY-DRY-mál51 og 

DOUBLEMINT-mál.52 Í fyrrnefnda málinu var deilt um hvort orðasambandið „BABY-DRY“, 

sem óskaðist skráð sem vörumerki fyrir bleyjur, væri notað í almennu tali sem lýsing á 

bleyjum miðað við eðlilega orðanotkun enskumælandi manna. Niðurstaðan var að svo væri 

ekki og merkið því tækt til að njóta verndar.53 Í síðarnefnda málinu kom fram að ef 

vörumerki byggist á orðum eða orðasamsetningu sem er, miðað við almenna orðnotkun, í 

raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, þá uppfylltu það ekki skilyrðið um sérkenni 

þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Á grundvelli túlkunarreglna sem 

settar voru fram í DOUBLEMINT-málinu var merkið SILK ESSENTIALS talið hafa nægilegt 

sérkenni. Í fyrsta lagi þar sem orðin „silk essential“ væru ekki líkleg til að verða notuð sem 

almenn lýsing á vörunum sem merkið óskaðist skráð fyrir. Í öðru lagi þar sem „silk essential“ 

þótti ekki venjubundin orðanotkun til að lýsa eiginleikum varanna og í þriðja lagi þar sem 

ekki var talið að eiginleikar þeir sem orðasambandið „mjúkt og nauðsynlegt“ vísar til geti 

talist mikilvægir eiginleikar þeirra vara sem sótt var um skráningu fyrir.54 Framanraktir 

dómar gefa nokkuð góða mynd af því hvernig sérkenni er almennt metið. 

Sérkenni vörumerkis er hvorki endanlegt né óbreytanlegt. Bæði aðgerðir 

vörumerkjaeigandans sem og annarra geta haft þau áhrif að sérkenni verða til, aukast eða 

                                                      
49

 Sama heimild 58. 
50

 Úrskurður Áfrýjunarnefndar 22. nóvember 2004 í máli nr. 12/2004. 
51

 Mál C-383/99 Procter & Gamble Company g. OHIM ECR [2001] I-6251. 
52

 Mál C-191/01 OHIM g. Wm. Wrigley Jr. Company ECR [2003] I-12447. 
53

 Dómurinn tekur afstöðu til hvernig túlka beri ákvæði c. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um 
Evrópuvörumerki en ákvæðið fjallar um sérkenni. Ef niðurstaða dómsins hefði verið að unnt væri að nota 
orðasambandið „baby dry“ þegar talað væri um bleyjur í daglegu tali, þá hefði merkið verið talið án sérkennis 
og því óskráningarhæft. 
54

 Með „mikilvægir eiginleikar“ er í þessu sambandi átt við hvort það geti verið hindrandi fyrir samkeppnisaðila 
að þeir geti ekki notað orðin til að lýsa sínum vörum. 
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jafnvel glatast.55 Vörumerki sem í upphafi hafa greinilegt sérkenni geta þróast í að verða að 

almennum heitum fyrir þá vöru eða þjónustu sem þau eru þekkt fyrir líkt og fjallað verður 

um í ritgerð þessari. Þá er um að ræða merki sem hafa ekki lengur sérkenni þar sem 

sérkennunum hefur hnignað eða þau hrörnað og vörumerkin eru farin að tákna viðkomandi 

vöru eða þjónustu.56 Ástæður þess að vörumerki þróast í að verða almennt heiti geta verið 

margar. Jón L. Arnalds sagði: „Vörumerki getur t.d. verið svo árangursríkt, þ.e. öðlast svo ríka 

festu í vitund manna, að það verður smátt og smátt almennt heiti yfir vöruna.“57  

 

2.3.3. Helstu hlutverk vörumerkja 

Eitt helsta hlutverk vörumerkja hefur lengi þótt vera að tilgreina uppruna vöru eða þjónustu 

og þannig segja til um hvaðan hún kemur.58 Á undanförnum árum þykir hins vegar hafa 

dregið úr mikilvægi þessa hlutverks, enda reyndin sú að ef helsta markmið vörumerkja felst í 

að tilgreina uppruna er í raun einungis verið að vernda hagsmuni eiganda vörumerkisins.59 

Það hlutverk vörumerkis að tilgreina uppruna vöru eða þjónustu hefur lítið gildi fyrir hinn 

hefðbundna neytenda nema í þeim tilvikum sem slík uppruna tilgreining felur einnig í sér 

orðstír gæða og staðfestu.60 Staðreyndin er sú að allt frá upphafi viðskipta manna í millum 

hafa neytendur viljað vera upplýstir og sannfærðir um gæði framboðinna vara.61 Það eitt að 

tiltekin vara sé merkt ákveðnu vörumerki getur þannig falið í sér fullvissu fyrir væntanlegan 

kaupanda um að varan muni standast væntingar.62 Hafa verður í huga að gæðastimpill sem 

neytandi telur vöruna hafa sökum tiltekins vörumerkis sem tengt er við hana er ekki 

óskeikull. Framleiðanda er frjálst hverju sinni að ákvarða gæði vöru. Kjósi hann aftur á móti 

að draga úr gæðum vörunnar er áhættan hans og það er framleiðandinn sjálfur, ekki 

keppinautar hans, sem kann að gjalda fyrir það. Því má halda því fram að eigandi vörumerkis 

sem þekkt er fyrir gæði, geti skapað sér aðhaldskerfi í gegnum neytendur með því að búa til 
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tengingu milli vörunnar og gæða í hugum þeirra.63 Slíkur gæðastimpill hins vegar hrynur 

þegar vörumerki verður að almennu heiti því eðli máls samkvæmt geta vörumerki ekki 

þjónað þessu hlutverki sínu nema þau búi yfir sérkenni, það er að þau aðgreini vörur 

eigandans frá vörum annarra. 

Sum vörumerki eru þess eðlis að þau fela í sér ákveðið „loforð“ til kaupanda um að varan 

muni hjálpa kaupandanum að viðhalda tiltekinni staðalímynd.64 Slík vörumerki hafa það 

hlutverk helst að vera sýnilegt tákn sem neytandi notar til að koma skilaboðum um sjálfan 

sig á framfæri til umheimsins.65 Tískuvörumerki eða merkjavara er gott dæmi um slíkt. Því 

verður vart mótmælt að í augum kaupandans eru tískuvörumerki mun meira en einungis 

tilgreining uppruna vörunnar eða gæðastimpill. Tiltekin merkjavara getur verið það 

gildishlaðin í augum ákveðinna neytenda að hún verður að einhverskonar tjáningarformi. 

Með notkun slíkra vara telja neytendur sig geta skapað ákveðna ímynd.66 Með því að 

klæðast fötum og fylgihlutum sem seldir eru undir hinu franska hátískuvörumerki CHANEL 

gæti viðkomandi ætlað sér að lýsa yfir: „Ég er CHANEL-persóna með CHANEL-gildi í lífinu. Ég 

er fáguð, ég er efnuð, ég hef stíl og klassa og kýs að láta aðra þjóna mér.“ Að sama skapi 

getur sú staða að ganga með ROLEX-armbandsúr verið merki upphefðar eða virðingar fyrir 

aðila A og fyrir aðila B getur það að klæðast NIKE-fatnaði verið merki um tiltekna eiginleika, 

svo sem að viðkomandi sé með keppnisskap og gefist ekki svo glatt upp.67 Ætla má að 

svipaða sögu megi segja um mörg önnur tískuvörumerki. Ljóst er að vörumerki sem verða 

„lífstílsyfirlýsingar“ eru fyrirbæri sem eigendur vörumerkja hagnast ómælt á, enda eru 

neytendur oft á tíðum fúsir til að eyða í slík merki langt umfram eiginlegt nytsamlegt virði 

þeirra til að geta viðhaldið ímyndarsköpuninni eða tjáningarforminu.68 Gríðarleg verðmæti 

eru því fólgin í vörumerkjum sem þessum en þau eru ofurseld sömu hættu og önnur 

vörumerki: Hættunni á að verða að almennu heiti. Afleiðing þess fyrir tískuvörumerki að 

verða að almennu heiti yfir vöru, til að mynda ef að „chanel“ þætti orðið samheiti yfir 

hátískuvöru, myndi til dæmis vera að keppinautar og þeir sem selja falsaðan merkjavarning 
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gætu óhindrað notast við vörumerkið „CHANEL“ í markaðssetningu sinni.69 Upprunalegur 

eigandi vörumerkisins gæti lítið aðhafst, enda vörumerkið ekki lengur tækt til að njóta 

vörumerkjaverndar. 

Vörumerki geta þjónað mikilvægu fjárfestingarhlutverki fyrir eigendur þeirra. Þegar 

miklum tíma og peningum hefur verið varið í að byggja upp vörumerki sem er vinsælt meðal 

almennings hafa oft gífurleg verðmæti myndast. Þessi uppbygging vörumerkis er oft gerð í 

því augnamiði að framselja merkið, leigja það út eða nota það sem ígildi fjárveðs.70 Sem 

dæmi má nefna að réttahafa vörumerkis er heimilt að framselja réttindi sín til annars aðila 

eða veita öðrum heimild til að hagnýta merkið með svokölluðu nytjaleyfi.71 Í dag er æ 

algengara að eigendur vörumerkja framselji réttindi sín eða veiti nytjaleyfi með þessum 

hætti. Til að mynda er unnt að veita þriðja aðila heimild til að framleiða vörur seldar undir 

hatti tiltekins vörumerkis þar sem það reynist oft kostnaðarsamt fyrir vörumerkjaeigendur 

að sjá um heildarframleiðslu og alþjóðlega dreifingu vara.72 Gosdrykkir eru dæmi um vöru 

sem er gjarnan framleidd af öðrum en eiganda vörumerkis viðkomandi drykkjar með þessum 

hætti. Gosdrykkir eru í raun einungis bragðbætt vatn og þannig getur verið mun 

hagkvæmara fyrir eiganda vörumerkis að selja nytjaleyfi fyrir framleiðslunni undir 

vörumerkinu heldur en að standa undir kostnaði á flutningi á milljónum tonna af slíkum 

vökva heimshornanna á milli.73 Vart þarf að taka fram að ef vörumerki verður að almennu 

heiti hverfur allt fjárfestingargildi merkisins eins og dögg fyrir sólu, enda þegar öllu er á 

botninn hvolft, eru almennt séð ekki meiri verðmæti fólgin í slíku merki en í hverju öðru 

hefðbundnu orði. 

 

2.3.4. Verðmæti vörumerkja 

Hér að framan hefur helstu hlutverkum vörumerkja verið gerð skil en gildi þessara hlutverka 

útskýrir að vissu leyti þau verðmæti sem falist geta í vörumerkjum. Í grunninn byggjast 
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 Þess má geta að CHANEL, Inc. gaf á árinu 2012 út yfirlýsingu um vörumerkjarétt sinn þar sem vörumerkið 
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 Sama heimild. 
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verðmæti vörumerkja á góðu orðspori vegna endurtekinna ánægjulegra upplifana neytanda 

bæði hvað snertir vöruna sjálfa og starfsliðið sem að baki merkinu stendur.74 Vörumerki án 

aðgreinandi auðkennis er hins vegar eðli málsins samkvæmt óhæft til að vernda slíkt 

orðspor. Í vörumerki sem nýtur vinsælda geta verið fólgin gríðarleg fjárhagsleg verðmæti. Til 

dæmis má hæglega yfirfæra kraft þeirra vörumerkja sem notuð eru til ímyndasköpunar yfir á 

verðmæti þeirra.75 Almenna reglan er að vörumerki sem njóta afgerandi sérkennis eru frekar 

til þess fallin að verða verðmæt. Dæmin tala sínu máli. Hið alkunna COCA-COLA vörumerki 

trónaði í um 13 ár á toppnum sem verðmætasta vörumerki heims.76 Árið 2013 er COCA-

COLA merkið metið á 79.213 milljónir dollara77 eða tæplega 10.000 milljarða íslenskra 

króna.78 COCA-COLA er sterkt vörumerki. Sjálft orðmerkið er tilbúið heiti sem hafði í þessari 

tilteknu samsetningu orðsins enga merkingu í tungumálum heimsins þegar það var fyrst 

markaðssett og býr þannig yfir miklum sérkennum.79 Merkið hefur verið á markaðnum í 

rúmlega 127 ár og er álitið þekktasta vörumerki heims.80 Tiltölulega nýlega hafa 

tæknirisarnir APPLE og GOOGLE skotið hinu sígilda COCA-COLA-vörumerki ref fyrir rass hvað 

verðmæti varðar. COCA-COLA fylgir þó fast á eftir sem þriðja verðmætasta vörumerki heims. 

Þegar þetta er skrifað er APPLE-vörumerkið verðmætasta vörumerki heims, metið á 98.316 

milljónir dollara.81 Fast á eftir fylgir leitarvélarfyrirbærið GOOGLE en vörumerkið er metið á 

93.291 milljónir dollara.82 Meðal annarra vörumerkja sem teljast á meðal verðmætustu 

vörumerkjanna árið 2013 má nefna MICROSOFT, MCDONALDS, SAMSUNG, IBM og 
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TOYOTA.83 Vert er að benda á að framangreind greining er byggð að hluta til á huglægum 

þáttum og er því ekki unnt að staðhæfa um nákvæmni hennar. Hins vegar er óumdeilanlegt 

að verðmætagreiningin sýnir fram á að fyrirtæki hafa gríðarmikilla hagsmuna að gæta þegar 

kemur að vörumerkjum og á það sérstaklega við um þekktustu merkin.  

Að vissu leyti má segja að verðmæti vörumerkja felist í sérstöðu þeirra og því að viðhalda 

henni með viðeigandi vernd. Þegar fjárhæðir í þeim mæli sem hér um ræðir eru í húfi liggur í 

augum uppi að fyrir eigendur vörumerkja og keppninauta þeirra eru gríðarlegir hvatar til að 

standa í málaferlum og véfengja vörumerki helstu keppinauta.84 Versta martröð eigenda 

verðmætra merkja á borð við þau sem hér eru nefnd er að merkið þróist í að verða að 

almennu heiti. Jafn kaldhæðnislegt og það kann að virðast verða það iðulega örlög öflugustu 

og verðmætustu vörumerkjanna.85 Virði vörumerkis getur á þann hátt lækkað úr þúsundum 

milljarða í smáaura á einni nóttu.86 
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3. Almenn heiti innan vörumerkjaréttarins 

3.1. Inngangur 

Innan vörumerkjaréttarins eru tveir flokkar af almennum heitum. Annars vegar er um að 

ræða hugtök sem verða til sem almenn heiti. Slíkum hugtökum hefur samkvæmt eðli sínu 

verið neitað um vörumerkjavernd frá upphafi. Enginn getur ætlast til þess að fá 

vörumerkjarétt yfir hugtakinu „tölva“ fyrir tölvur og þannig meinað öðrum að nota hugtak 

sem almenningur allur notar til að lýsa vörunni.87 Önnur hugtök eru hins vegar fullgild 

vörumerki fyrst um sinn og jafnvel um langan tíma en verða smám saman ekki einungis tákn 

tiltekinnar vöru frá tilteknum framleiðanda í hugum almennings, heldur fara að tákna heilan 

vöruflokk.88 Þegar slíkt gerist er hugtakið ekki lengur tækt til einkaeignar með þeim 

afleiðingum að keppinautar öðlast réttinn til að lýsa sínum vörum með þessu heiti, þrátt fyrir 

þá staðreynd að það bitni á hagsmunum þess sem fyrst kynnti vöru sína á markað undir 

heitinu.89 Ástæðan er að hugtak sem telst sannarlega vera almennt heiti yfir tiltekna vöru 

eða þjónustu býr hvorki yfir sérkenni né uppruna tilgreinandi eiginleika og er því óhæft til að 

þjóna hlutverki vörumerkis. Hefðbundið vörumerki svarar spurningum neytenda á borð við 

„hver ert þú?, hvaðan kemur þú?, hver ábyrgist þig?“ á meðan almennt heiti vöru svarar 

einungis spurningunni „hvað ert þú?“.90 Orðið „epli“ er gott dæmi til útskýringa þar sem epli 

er almennt heiti í þeim skilningi að það upplýsir ekki um hvort tiltekið epli er grænt eða 

rautt, súrt eða sætt. Dæmi um almennt heiti yfir þjónustu eru til að mynda orðin 

„skyndibitakeðja“ eða „fatahreinsun“. Munurinn á vörumerki og almennu heiti kristallast í 

eftirfarandi dæmi: Þegar neytandi heyrir vörumerkið „PORCHE“ þá veit hann hver 

framleiðandinn er og hefur tiltölulega skýra mynd af vörunni á bak við merkið. Þegar 

neytandi heyrir orðið „fólksbifreið“ þá getur hann ekki gert sér grein fyrir hver 

framleiðandinn er, hver konar bifreið er um að ræða né hvaða eiginleikum hún er gædd. 
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Þegar vörumerki er álitið almennt heiti hefur merkið þannig glatað hæfileikanum til að þjóna 

eiganda sínum. Þegar það gerist verður vörumerkið, sem ef til vill var afar verðmætt áður, 

svo gott sem einskins virði.91 Eðli máls samkvæmt er slíkt þungbært fyrir eiganda 

vörumerkis, einkum þegar miklum tíma og fjármunum hefur verið varið í tryggja vörumerki 

sterka markaðsfestu. 

Hugtakið „almennt heiti“ hefur ekki nákvæma lagalega þýðingu innan alþjóðlegs 

vörumerkjaréttar.92 Enginn alþjóðlegur, viðurkenndur staðall er til sem ákvarðar hvort 

tiltekið vörumerki er orðið að almennu heiti heldur er hvert mál metið sjálfstætt.93 Staðan er 

þannig að þótt tiltekið vörumerki sé almennt heiti í einu landi er ekki alls víst að það sé álitið 

almennt heiti í öðru landi.94 Þegar um ræðir vörumerki sem þróast í að verða almenn heiti 

þarf því hvert svæði þar sem merkið naut verndar að taka ákvörðun um hvort merkið verði 

áfram gilt vörumerki eða verði almennt heiti. Slíkt skoðunarferli fer þó ekki sjálfkrafa af stað 

heldur þarf einhver að véfengja vörumerkið. Í þessum kafla verður leitast við að kanna 

hvernig hin lagalega nálgun á almennum heitum er innan vörumerkjaréttarins. Sakir 

alþjóðalegs eðlis vörumerkjaréttar þykir rétt að skoða hvernig nálgunin vegna almennra 

heita er annars staðar en á Íslandi. Í þessum kafla verður því farið yfir hvaða réttarreglur 

gilda um almenn heiti á sviði vörumerkjaréttar á Íslandi, innan Evrópusambandsins og í 

Bandaríkjunum. Þá verður fjallað um hvers vegna almenn heiti þykja ekki tæk til að njóta 

vörumerkjaverndar og loks hvernig þau fást afskráð sem vörumerki. 

 

3.2 Almenn heiti á Íslandi 

Hvorki hefur mikið verið ritað um almenn heiti í vörumerkjafræðum hér á landi né oft reynt 

á álitaefni þar að lútandi fyrir dómstólum og úrskurðaraðilum. Íslensk vörumerkjalög taka þó 

á almennum heitum og við nokkur mál er að styðjast. Í 28. gr. vml. eru talin upp þau tilvik 

sem leiða til þess að unnt sé að fella skráningu vörumerkis úr gildi með dómi eða ákvörðun 

Einkaleyfastofunnar. Í 2. tl. 2. mgr. greinarinnar segir að ef vörumerki öðlast almenna 

merkingu fyrir vörur eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til sé unnt að fella skráningu 

                                                      
91

 Desai og Rierson (n.17) 1790. 
92

 Phillips (n.15) 172. 
93

 Samkvæmt bresku einkaleyfa-, hönnunar og vörumerkjalöggjöfinni frá árinu 1883 var staðalinn við að meta 
hvort tiltekið vörumerki væri orðið að almennu heiti sá að ef að merki var opinberlega notað af þremur eða 
fleiri aðilum fyrir sömu vöru þótti merkið vera almenna heitið yfir vöruna. Enginn slíkur staðall er við lýði í dag. 
Samta Mehra og Radha Khera, „The price of fame“ Intellectual Property magazine (maí 2013) 59. 
94

 Cornish, Llewelyn og Aplin (n.58) 771. 
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vörumerkis úr gildi. Þá kemur fram að ákvæðið eigi aðeins við ef vörumerki hefur öðlast 

almenna merkingu vegna notkunar eða aðgerðarleysis eiganda þess. Greinin er samhljóða 

28. gr. dönsku vörumerkjalaganna.95 Ekki er til neitt sérstakt heiti yfir þetta ferli á íslenskri 

tungu eins og til dæmis í hinum enskumælandi löndum96 en þess í stað er hérlendis oft stuðs 

við hugtakið „degenering“ (í. úrkynjun, hrörnun) eins og það er kallað á öðrum 

Norðurlandamálum og er þá talað um ferlið þegar vörumerki „degenerast“.97 Eins má sjá á 

hérlendum úrskurðum að í sumum tilfellum er talað um að vörumerki verði að 

„tegundarheiti“ yfir vöru en slíkt orðlag kemur þó ekki beint fyrir í löggjöf hérlendis. Þess má 

geta að í ritgerð þessari er þess í stað talað um að vörumerki „öðlist almenna merkingu“ eða 

„verði að almennu heiti“98 þótt hugtakinu „tegundarheiti“ muni bregða fyrir. 

Úrskurðir og dómar bera því helst vitni hvernig nálgun almennra heita er hérlendis. Eitt 

fyrstu málanna sem reyndi á hér á landi varðaði skráningu vörumerkisins VASELINE, eða 

VASELINE-málið.99 Í málinu var deilt um réttmæti þeirrar ákvörðunar vörumerkjaskrárritara 

að hafna endurskráningu merkisins VASELINE INTENSIVE CARE því merkið uppfyllti að hans 

mati ekki skilyrði 13. gr. vml. um að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá 

vörum annarra. Taldi hann að orðið „Vaseline“ væri tegundarheiti fyrir tilteknar vörur og því 

óumdeilanlega lýsandi og óskráningarhæft. Áfrýjandi mótmælti þessari afstöðu og benti á að 

vörumerkið VASELINE hefði verið skráð á Íslandi allt frá árinu 1926. Áfrýjandi taldi engar 

sannanir fyrir því að merkið væri orðið að almennu heiti heldur hafi umbjóðandi sinn 

bandaríska fyrirtækið Chesebrough Pond‘s Inc., sértaklega búið til orðið fyrir ýmsar 

efnablöndur. Rökstuðningur Einkaleyfastofunnar var hins vegar sá að merkið uppfyllti þrátt 

fyrir það ekki skilyrðið um nægjanlegt sérkenni. Orðið Vaseline væri orðið heiti á ákveðinni 

tegund vöru og benti á að í Ensk-íslenskri orðabók Arnars og Örlygs væri „vaseline“ skýrt 

sem vöruheiti100 og að INTENSIVE CARE væri einungis nánari lýsing á vörunni. Þá benti 

Einkaleyfastofan á að á þeim 65 árum sem liðin voru frá upphaflegri skráningu merkisins hafi 

merkið orðið mjög vel þekkt og þannig breyst úr auðkenni ákveðinnar vöru í tegundarheiti. 

                                                      
95

 Í dönskum vörumerkjarétti er talað um að vörumerki hafi öðlast „almindelig betegnelse inden for branchen 
for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registered for.“ Koktvedgaard og Wallberg (n.43) 41.  
96

 Í Bandaríkjunum er til að mynda talað um „Genericness“. 
97

 Jón. L. Arnalds (n.4) 87. 
98

 Slíkt orðalag er sprottið af þýðingu á hugtakinu innan ESB þar sem talað er um „common name“ og frá 
bandaríska hugtakinu „generic term“.  
99

 Úrskurður Áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum 5. mars 1992 í máli nr. nr. 2/1990. 
100

 Nánar tiltekið var VASELINE skýrt sem „vöruheiti, vaselín, smyrslkennd blanda kolvetna unnin úr jarðolíu, 
mýkjandi og græðandi, einnig notað sem burðarefni.“ 
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Heitið vaselín hafi áratugum saman verið notað á Íslandi um feit, græðandi smyrsl og til að 

mynda væru í lyfjabúðum hérlendis framleidd og seld smyrsl undir þessu heiti. Þá var bent á 

ákvæði Parísarsamþykktarinnar sem kvað á um að hverju ríki sé veitt rúm heimild til að meta 

skráningarhæfi erlendra merkja þrátt fyrir heimalandsskráningu. Það hafi þannig alfarið 

verið í höndum íslenskra skráningaryfirvalda að meta hvort merkið væri skráningarhæft eða 

ekki. Loks var komið inn á það að eigandi vörumerkisins hefði ekki gert sérstakar ráðstafanir 

til að sporna við þeirri þróun merkisins að verða smám saman að almennu heiti. Þótti því 

ekki annað tækt en að synja skráningu merkisins.101  

 Hér má nefna annað mál til að öðlast innsýn í nálgunina hér á landi, SNAKK-málið.102 Í 

ákvörðun vörumerkjaskrárritara frá árinu 1994 var umsókn um skráningu orðmerkisins 

MAARUD SNAKK í eigu A/S Maarud andmælt. Andmælandi var Smjörlíki hf., eigandi 

vörumerkisins SNAKK. Andmælin byggðust á ruglingshættu á milli merkjanna. Í niðurstöðum 

málsins sagði meðal annars að vörumerkið SNAKK hefði fengist skráð árið 1970 og hafi á 

þeim tíma verið talið fullnægja kröfum vörumerkjalaga um sérkenni og metið 

skráningarhæft. Sagði svo að á síðustu árum hefði orðið „snakk“ fest sig í sessi sem 

tegundarheiti fyrir snarl af ýmsu tagi. Vörumerkið var þannig talið hafa glatað sérkenni sínu 

eða „degenerast“ líkt og það var orðað í málinu. Þá var vitnað í VASELINE-málið og sagt að út 

frá niðurstöðunni í því máli væri unnt að draga þá ályktun að „degenering“ geti átt sér stað 

þrátt fyrir að vörumerkið sé skráð á meðan þróunin á sér stað, það er að skráning 

vörumerkis stöðvaði ekki þróunina úr vörumerki í almennt heiti. Loks sagði að vörumerkið 

SNAKK væri þó enn skráð vörumerki og nyti verndar sem slíks þrátt fyrir að hafa glatað 

sérkenni sínu. Vörumerkjavernd þess væri hins vegar veikari en annarra merkja vegna þessa 

og önnur merki talin mega líkjast meira „slíkum merkjum“ en öðrum skráðum vörumerkjum 

án þess að það bryti gegn hinni skráðu vörumerkjavernd. Niðurstaðan var sú að ekki væri 

hætta á ruglingi milli umræddra vörumerkja þrátt fyrir að orðið „snakk“ kæmi fyrir í þeim 

báðum og skráning vörumerkisins MAARUD SNAKK heimiluð með þeim takmörkunum á 

vörumerkjavernd að skráningin veitti ekki einkarétt á orðinu „snakk“. 

                                                      
101

 Þess má geta að skráningu VASELINE var enn á ný hafnað í Úrskurði Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda 20. 
janúar 2005 í máli nr. nr. 3/2004. Í því máli tók nefndin sérstaklega fram að „vasilín“ væri orðið íslenskt orð. ; 
Hins vegar ber að geta þess að núverandi eigandi VASELINE-merkisins nýtur verndar á Íslandi fyrir myndmerki 
þar sem „Vaseline“ kemur fyrir, sbr. skráning Einkaleyfastofunnar nr. 561/2005. Skráning orðmerkisins er það 
sem ekki er tækt. 
102

 Ákvörðun vörumerkjaskrárritara 24. febrúar 1994. Andmæli Smjörlíki hf. gegn skráningu vörumerkisins 
MAARUD SNAKK í nafni A/S Maarud, Noregi. Ákvörðuninni var ekki áfrýjað til Áfrýjunarnefndarinnar. 
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Niðurstaðan í SNAKK-málinu byggðist þannig á því að þar sem orðið „snakk“ væri orðið 

að almennu heiti gæti hvorugur málsaðila krafist einkaréttar yfir orðinu. Hins vegar þar sem 

ekki var sett fram sérstök krafa þess efnis að afmá bæri skráningu vörumerkisins SNAKK í 

eigu Smjörlíkis hf. hélt eigandinn skráningunni, með þeim takmörkunum þó að önnur merki 

mættu að ósekju komast nær rétti hans en ella. Sú skráning hélst hins vegar ekki lengi því í 

dómi Héraðsdóms Reykjavíkur uppkveðnum 23. mars 1994 var nefnd skráning vörumerkisins 

SNAKK felld úr gildi því talað var að orðið hefði glatað upphaflegum sérkennum sínum og 

væri orðið lýsandi.103 

 

3.3. Almenn heiti innan Evrópusambandsins 

Þegar Efnahagsbandalag Evrópu, nú Evrópusambandið eða ESB, var sett á fót fyrir rúmlega 

50 árum var lítið samræmi í vörumerkjalöggjöf aðildarríkjanna.104 Viljinn til að samræma 

vörumerkjalöggjöfina innan svæðisins var ekki sprottinn af þrá fræðimanna til betrumbóta á 

réttarsviðinu heldur lágu mun praktískari ástæður að baki; að bæta virkni hins sameiginlega 

markaðar.105 Þann 21. desember 1988 var gefin út fyrsta tilskipun Ráðsins um samræmingu 

á lögum aðildarríkja um vörumerki, tilskipun 89/104/EBE106 (eftirleiðis 

„vörumerkjatilskipunin“).107 Samkvæmt formálsorðum vörumerkjatilskipunarinnar þótti 

samræming á vörumerkjalögum vera orðin nauðsyn enda mismunun á veittri 

vörumerkjavernd til þess fallin að hindra frjálsa för vöru og þjónustu með skaðlegum 

afleiðingum fyrir heilbrigða samkeppni innan hins sameiginlega markaðar. 

Vörumerkjatilskipunin var því hönnuð í von um að ryðja úr vegi hindrunum á hinum 

                                                      
103

 Jón. L. Arnalds (n.4) 88. 
104

 Dinswoodie og Janis (n.87) 151. 
105

 Sama heimild 152. 
106

 Nú tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum 
aðildarríkja um vörumerki. ; Með aðild Íslands að samkomulaginu um Evrópska efnahagssvæðið undirgekkst 
Ísland þá skyldu að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins um málefni er varða fjórfrelsið. Þannig má draga þá 
ályktun að Íslandi beri að innleiða breytingar á vörumerkjalöggjöf að því marki sem slíkt er nauðsynlegt til að 
stuðla að fjórfrelsinu. Stefán Már Stefánsson Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Bókaútgáfa 
Orators 2000) 62. 
107

 Allt frá árinu 1994 hefur á grundvelli vörumerkjatilskipunarinnar verið hægt að skrá svo kallað 
Evrópuvörumerki (e. Community Trade Mark - CTM). Með einni umsókn sem beint er til Vörumerkja- og 
hönnunarskrifstofu Evrópusambandsins (OHIM) á Alicante er þannig hægt að öðlast vernd í öllum 
aðildarríkjum ESB á einu bretti og njóta þessar skráningar sömu verndar eins og landsbundnar skráningar í 
aðildarríkjunum. Einkaleyfastofan. „ESB-merki (OHIM)“. <http://www.els.is/merki/vorumerki/esb-merki-
ohim/.> skoðað 16. október 2013. ; Umsóknum um Evrópuvörumerkið fjölgar ár frá ári en um 108.000  
umsóknir bárust árið 2012. OHIM „OHIM Annual Report 2012“ 
<http://oami.europa.eu/Annual_report_2012/OHIM/pdf/AnnualReport_2012_EN.pdf> skoðað 19. október 
2013. 

http://www.els.is/merki/vorumerki/esb-merki-ohim/
http://www.els.is/merki/vorumerki/esb-merki-ohim/
http://oami.europa.eu/Annual_report_2012/OHIM/pdf/AnnualReport_2012_EN.pdf
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sameiginlega markaði.108 Í samræmi við tilskipunina var íslensku vörumerkjalögunum breytt 

árið 1993.109 Í grein 12(2) í vörumerkjatilskipuninni er fjallað um hvenær unnt sé að ógilda 

vörumerki eftir að það hefur fengist skráð. Þar segir í a. lið: 

„in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common 
name in the trade for a product or service in respect of which it is registered“.110 

 
Þegar þetta er skrifað hefur vörumerkjatilskipunin verið í gildi í 25 ár og því hefur talsverðu 

„kjöti“ verið bætt við ákvæði hennar með ákvörðunum Dómstóls Evrópusambandsins (e. 

Court of Justice of the European Union - CJEU)111 og Almenna dómstólsins (e. General Court - 

EGC).112 Í LEVI STRAUSS-málinu113 varpaði Dómstóll Evrópusambandsins fram þeirri skoðun 

sinni að nauðsynlegt væri að vera vel á varðbergi því tilgangur vörumerkjatilskipunarinnar 

væri að skapa jafnvægi á milli hagsmuna vörumerkjaeigenda sem eru að vernda vörumerki 

sín og hagsmuna annarra atvinnurekanda sem hafa rétt til að kynna þá vöru sem þeir bjóða 

til sölu.  

Hvað nýlega dómaframkvæmd sem reynir á grein 12(2)(a) varðar má nefna austurríska 

KORNSPITZ-málið.114 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company („Backaldrin“) er eigandi 

vörumerkisins KORNSPITZ. Allt frá árinu 1984 hefur Backaldrin framleitt tiltekna tegund af 

brauðdeigsblöndu til að baka ákveðna tegund af brauðmeti seldu undir vörumerkinu. Um 

ræðir brauðrúllu búna til úr þessu tiltekna deigi með sérkennandi tunglaga lögun. 

Brauðrúllan hefur náð miklum vinsældum í Austurríki og nota nú meirihluti bakara þar 

brauðdeigsblönduna sem Backaldrin framleiðir. Samkeppnisaðili Backaldrin, Pfahnl 

Backmittel, fór fram á að skráning vörumerkisins KORNSPITZ yrði ógild þar sem merkið væri 

orðið að almennu heiti yfir sérstaka tegund brauðmetis, úr tiltekinni tegund brauðdeigs með 

sérstakri lögun. Að mati Pfahnl Backmittel gat vörumerkið því ekki lengur þjónað þeim 

tilgangi að vera sérkennandi fyrir tiltekinn framleiðanda og vísaði máli sínu til stuðning til 

                                                      
108

 Dinswoodie og Janis (n.87) 354. 
109

 Sjá: breyting á lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. lög nr. 31/1984. 
110

 Eins og sjá má er íslenska greinin um almenn heiti, 2. tl. 2. mgr. 28. gr., nánast beinþýðing á þessari grein. 
111

 Áður kallaður Evrópudómstóllinn (e. European Court of Justice - ECJ) er æðsta dómsvald ESB og hefur 
aðsetur í Lúxemborg. Evrópuvefurinn: Upplýsingaveita um Evrópusambandið og Evrópumál „Dómstóll 
Evrópusambandsins“ <http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=60053> skoðað 16. nóvember 2013. 
112

 Dómstóllinn tilheyrir Dómstól Evrópusambandsins og hefur aðsetur í Lúxemborg. Dómstólnum var komið á 
fót árið 1989 og hét hann þá Fyrsta stigs dómstóllinn (e. Court of First Instance) en skipti um nafn við gildistöku 
Lissabon-sáttmálans árið 2009. Sama heimild.  
113

 Mál C-145/05 Levi Strauss & Co. g. Casucci SpA. ETC [2006] I-03703. 
114

 Mál C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company g. Pfahnl Backmittel GmbH. (29. maí 2013) 
Óútgefinn dómur. 

http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=60053
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greinar 12(2)(a) í vörumerkjatilskipuninni. Einkaleyfastofa Austurríkis féllst á þessi rök og 

afskráði vörumerkið.115 Backaldrin undi ekki þeirri niðurstöðu og skaut málinu til 

áfrýjunarnefndar hugverkamála í Austurríki.116 Skoðun áfrýjunarnefndarinnar var að 

KORNSPITZ væri vissulega almennt heiti yfir tiltekna tegund brauðmetis í hugum endanlegra 

neytenda en hins vegar þótti vörumerkið enn þjóna hlutverki sínu fullum fetum innan 

matvælaiðnaðarins. Áfrýjunarnefndin ákvað að leita nánari svara hjá Dómstól 

Evrópusambandsins og var þremur spurningum því beint til dómstólsins. Í fyrsta lagi hvort 

að vörumerki væri orðið almennt heiti yfir vöru í skilningi greinar 12(2)(a) þrátt fyrir að þeir 

kaupmenn sem sjá um sölu vörunnar viti að um er að ræða vörumerki en kjósi að tilkynna 

neytendum ekki um það. Önnur spurningin laut að túlkun á „aðgerð“ eða „aðgerðarleysi“ 

eiganda vörumerkisins samkvæmt greininni en slíkt er skilyrði þess að vörumerki verði 

afskráð af þessum sökum. Spurt var hvort það gæti talist nægilegt aðgerðarleysi 

vörumerkjaeigandans í þessu tilviki að hann aðhafðist ekkert þrátt fyrir að kaupmenn, það er 

aðrir bakarar, hafi ekki upplýst neytendur um að um skráð vörumerki væri að ræða. Þriðja 

spurningin laut að því hvort eitt af skilyrðum fyrir afskráningu merkis væri að neytendur 

þekktu ekkert jafngilt samheiti yfir vöruna.117 Í áliti aðallögmanns, Pedro Cruz Villalón, var 

spurningum áfrýjunarnefndarinnar svarað.118 Hvað fyrstu spurninguna varðar var álit Villalón 

á þann veg að túlka bæri grein 12(2)(a) svo að horfa bæri á hver túlkun viðkomandi 

neytenda væri á hugtakinu. Að hans mati breytti engu þar um að aðrir bakarar sem notuðust 

við brauðdeigsblönduna vissu að um vörumerki væri að ræða. Villalón benti þó á að í vissum 

tilvikum gæti það skipt máli hvernig aðilar á markaði túlkuðu hugtakið, til dæmis í þeim 

tilvikum þegar slíkir aðilar eru í aðstöðu til að hafa bein áhrif á kaupendur. Hins vegar ætti 

það ekki við í tilviki brauðmetis þar sem kaupmenn hafa lítil áhrif á kaupin enda ráðfæra 

neytendur sig yfirleitt ekki við starfsmenn bakaría áður en þeir kaupa brauð. Varðandi aðra 

spurninguna var það álit Villalón að landsdómstólar aðildarríkjanna þyrftu að leggja mat á 

það hvort vörumerkjaeigandi hefði sýnt af sér aðgerðarleysi eða ekki. Þannig kæmi það í hlut 
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Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes frá 26. júlí 2011. nr. Nm 52/2010-6. Austurrískir bakarar upplýstu 
neytendur ekki um að Kornspitz brauðrúllurnar væri búnar til úr fyrirfram gerðri brauðdeigsblöndu og því væru 
líkur á að neytendur teldu brauðin bökuð á staðnum í hverju bakaríi fyrir sig. 
116

 Oberste Patent- und Markensenat frá 11. júlí 2012 í máli nr. Om 6/12-4. 
117

 Meðferð málsins fór fram fyrir Dómstól Evrópusambandsins þann 29. maí 2013. Dómurinn hefur ekki verið 
birtur þegar þetta er skrifað. 
118

 Álit Pedro Cruz Villalón birtist þann 12. september 2013. InfoCuria: Case-law of the Court of Justice. 
Backaldrin Österreich The Kornspitz Company Case C-409/12. 
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-409/12> skoðað 27. nóvember 2013. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-409/12
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austurrískra dómstóla að meta hvort að Backaldrin hefði sýnt næga viðleitni í að hindra að 

merki hans yrði að almennu heiti. Eitt af því sem þyrfti að skoða í þessu tilliti væri hvernig 

stjórnun og áhrifum Backaldrin hefði beitt gagnvart nytjaleyfishöfum. Hvað þriðju 

spurninguna varðar benti Villalón á að hvorki orðalag né tilgangur greinar 12(2)(a) gæfi til 

kynna að það skipti máli hvort það væri til fullnægjandi almennt heiti yfir Kornspitz 

brauðrúllurnar. 

Þannig hefur það sérstaklega verið skýrt að samkvæmt vörumerkjatilskipuninni hefur 

tilvist almenns heitis yfir vöru ekki sjálfkrafa þau áhrif að vörumerki sleppi við þau örlög að 

verða jafnframt talið almennt heiti. Nálgunin er fremur sú að líta til tilgangs ákvæðisins; ef 

að vörumerki þykir ekki lengur vera hæft til að þjóna hlutverki uppruna tilgreiningar þar sem 

það er orðið að almennu heiti yfir vöru, þá skiptir ekki máli þótt það mögulega fyrirfinnist 

önnur almenn heiti yfir vöruna.119 Til að mynda þykir það ekki skipta þótt í Bretlandi sé hægt 

að nota almenna heitið ,,vacuum cleaner“ (í. ryksugur) yfir vöru, ef fallist hefur verið á að 

neytendur geti jafnframt notað orðið HOOVER sem almennt heiti yfir ryksugur. Um leið er 

talið málinu óviðkomandi þótt almenningur viti að umrætt orð er einnig notað af tilteknu 

fyrirtæki, Hoover Plc, sem vörumerki fyrir ryksugur.120 

Eins og KORNSPITZ-málið ber með sér hefur verið kafað mun dýpra í nálgun almennra 

heita innan ESB heldur en á Íslandi þó eðli máls samkvæmt sé litið til framkvæmdar innan 

ESB hér á landi.  

 

3.4. Almenn heiti og bandarískur vörumerkjaréttur 

Bandarískur vörumerkjaréttur verður ekki dreginn með skýrum hætti af stjórnarskrárvörðum 

réttindum heldur er hann sprottinn af fordæmisrétti um skaðabætur vegna óréttmætrar 

samkeppni (e. common law tort of unfair compition).121 Meginlöggjöfin á alríkisstigi er „the 

                                                      
119

 Guy Tritton, „Intellectual Property in Europe“ (Sweet & Maxwell 3. útg. 2008) 411. 
120

 Sama heimild. ; Sögnin „to hoover“ þýðir t.d. í hugum flesta Breta „að ryksuga“. Hins vegar er vörumerkið 
HOOVER í eigu bandarísks fyrirtækis sem hóf framleiðslu á ryksugum í upphafi síðustu aldar. Fyrirtækið hefur 
staðið í þó nokkrum deildum í tilraun til að halda vörumerkjarétti yfir hugtakinu sem margir álíta almennt heiti. 
Ruth Taplin (ritstj.) „Risk management and Innovation in Japan, Britain and the United States“ (Routledge 
2005) 60. 
121

 Stjórnarskrá Bandaríkjanna heimilar þinginu að setja reglur varðandi einkaleyfarétt og höfundarétt en er 
þögul um vörumerkjarétt. The Constitution of the United States Article I, § 8, Clause 8. 
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Lanham Act“ (eftirleiðis „Lanham-löggjöfin“) einnig þekkt sem „The Trademark Act.“122 

Lanham-löggjöfin býður viðamestu vörumerkjavernd sem völ er á þar vestra123 og hefur 

verið kölluð af fræðimönnum „hjarta bandarískrar vörumerkjalöggjafar“. Lanham-löggjöfin 

aðstoðar vörumerkjaeigendur við að vernda vörumerki sín með að veita alríkisvörn bæði til 

handa skráðum og óskráðum vörumerkjum.124 Almenn heiti, eða „generic names“ líkt og 

notast er við, njóta ekki vörumerkjaverndar undir Lanham-löggjöfinni þar sem almenn heiti 

þykja ekki lengur geta þjónað hlutverki tilgreiningar uppruna. Í 45. hluta löggjafarinnar segir 

eftirfarandi:  

„A mark shall be deemed to be "abandoned"...when any course of conduct of the 
owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become 
the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used 
or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a 
test for determining abandonment under this paragraph.“125  

 

Bandaríska aðferðafræðin við að meta hvort hugtak telst almennt heiti felur í sér að ef 

grundvallarþýðing vörumerkisins þykir vera að lýsa tegund vörunnar fremur en framleiðenda 

hennar þá er vörumerkið talið vera almennt heiti.126 Þannig er framkvæmt svonefnt 

„grundvallarþýðingar-próf“ eða „the Primary Significance Test“ á frummálinu.127 Þá er átt við 

hver grundvallarþýðing hugtaksins, vörumerkisins, sé í hugum almennings. Uppruna þessa 

prófs má rekja til bandarískrar vörumerkjadeilu frá árinu 1921, ASPIRIN-málsins128, þar sem 

deilt var um hvort vörumerkið ASPIRIN væri orðið að almennu heiti yfir tiltekna tegund 

verkjalyfja. Dómarinn í málinu mælti hin frægu orð: 

„The single question, as I view it, in all these cases, is merely one of fact: What do the 
buyers understand by the word for whose use the parties are contending? If they 
understand by it only the kind of goods sold, then, I take it, it makes no difference 

                                                      
122

 Lanham-löggjöfin var samþykkt af Truman, þáverandi forseta Bandaríkjanna, þann 5. júlí 1946 og hefur 
verið í gildi síðan 5. júlí 1947. Sjá nánar: Jonathan Hudis (ritstj.) „A Legal Strategist‘s Guide to Trademark Trial 
and Appeal Board Practice“ (American Bar Association 2010) 4. 
123

 Harvard cyber law, „Overview of Trademark Law“ 
<http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm> skoðað 23. október 2013 
124

 Sjá Lanham-löggjöfina frá 1946, § 32, 15 U.S.C. § 1114 (skráð vörumerki) og § 43(a), 15 U.S.C. § 1125 (óskráð 
vörumerki). 
125

 Sjá Lanham-löggjöfina frá 1946, 15 U.S.C. §1127 (2005). 
126

 Desai og Rierson (n.17) 1809. 
127

 Sjá t.d. Sung In, „Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age“ (The Review of Litigation vol. 22, no. 
1. 2002). 
128

 Bayer Co. g. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). 

http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm%3e%20skoðað%2023
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whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He 
has failed.....“129 

 

Framangreint próf hefur vissulega tekið breytingum síðan 1921 samhliða því að æ fleiri 

vörumerki hafa fallið fyrir hendi reglna um almenn heiti. Aftur á móti er þungamiðja prófsins 

enn sú sama, það er að meta hvernig neytendur túlka viðkomandi heiti.130 Þegar vörumerki 

verður að almennu heiti í Bandaríkjum er í mörgum tilvikum talað um að „genericide“ eigi 

sér stað. Genericide er slanguryrði úr heimi hugverkaréttarins en um er að ræða sambland 

orðanna „generic“ (í. almennt) og „suicide“ (í. sjálfsmorð).131 Hugtakið lýsir nánar tiltekið því 

þróunarferli þegar vörumerkjaeigandinn sjálfur tekur þátt í, oft óafvitandi, eyðileggingu 

sérkennis merkis síns með að verða þess valdandi, með beinum eða óbeinum hætti, að það 

þróast í almennt heiti.132 

 

3.5. Hvers vegna njóta almenn heiti ekki vörumerkjaréttar? 

3.5.1. Helstu röksemdir 

Vörumerki sem verða að almennum heitum þykja ekki tæk til að njóta vörumerkjaréttar en í 

þessum kafla verður rætt um rökin þar að baki. Í grunninn eru fjórar ástæður sem geta 

valdið því að vörumerkjaeigandi missir vörumerkjarétt sinn. Í fyrsta lagi vegna skorts á 

raunverulegri notkun á merki.133 Í öðru lagi vegna þess að notkun merkisins veldur 

misskilningi eða ruglingi hjá almenningi. Í þriðja og fjórða lagi getur vörumerki misst 

vörumerkjarétt þegar vörumerkið er annað hvort orðið lýsandi fyrir vöruna eða þjónustuna 

eða að almennu heiti yfir vöruna eða þjónustuna sem það stendur fyrir.134 Það er þó ekkert 

sem hindrar eiganda merkis sem verður réttindalaust með þessum hætti að nota það áfram. 

Hins vegar getur hann ekki bannað öðrum að nota það.135 

Rökin fyrir því að svipta tiltekinn eiganda vörumerkjarétti með vísan til almenns heitis 

eru að viðhald á einkarétti aðila á að nota vörumerki við þessar aðstæður þykir valda þeim 

                                                      
129

 Sama heimild. 
130

 Sung In (n.127). 
131

 Robert E. Moore, „From genericide to viral marketing: on brand“ Language & Communication 23 (Pergamon 
2003) 344. 
132

 Cheng Tan „Trademark management: Genericide or clever marketing?“  World Trademark Review, Issue 22 
(The IP Media Group Des/Jan 2010) 6. 
133

 Almenna reglan er að þriðji aðili getur farið fram á ógildingu vörumerkjaréttar hafi vörumerki ekki verið 
notað í fimm ár í senn, sbr. til dæmis 25. gr. vml. Samkvæmt Lanham-löggjöfinni er miðað við þrjú ár. 
134

 Colston og Middleton (n.12) 595. 
135

 Jón. L. Arnalds (n.4) 89. 
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sem eru útilokaðir frá notkun hugtaksins skaða enda þurfa þeir aðilar að finna aðrar leiðir til 

að tilgreina vörur sínar.136 Byggt á þeim rökum hefur það lengi verið viðtekin skoðun að 

veiting vörumerkjaréttar á almennu heiti feli í sér skaðlega einokun.137 Þegar fyrirtæki ræður 

eitt yfir vörumerkjavörðu almennu heiti getur það í vissum tilfellum haft slæmar afleiðingar 

fyrir samkeppnisaðila, bæði hvað varðar markaðshlutdeild þeirra og möguleika þeirra til að 

keppa á markaðnum. Dómstólar eru því tregir til að viðhalda vörumerkjavernd á vörumerki 

sem orðið hefur að almennu heiti vegna þeirra skaðlegu áhrifa sem slíkt kynni að hafa á 

samkeppni. Dómari við umdæmisdómstól í Bandaríkjunum orðaði áhyggjur sínar svo í 

ABERCROMBIE-málinu138: 

„No matter how much money and effort the user of a generic term has poured into 
promoting the sale of its merchandise and what success it has atchived in securing 
public identification, it cannot deprive competing manufactures of the product of the 
right to call an article by its name.“139 

 

Að viðhalda vörumerkjavernd almennra heita er þó ekki einungis talið skaðlegt 

samkeppnisaðilum vörumerkisins heldur einnig neytendum. Samkvæmt fræðikenningum er 

það talið neyða neytendur til að verja auknum tíma í vöruleit þar sem torveldara verður að 

leita að vörum samkeppnisaðila vörumerkjaeiganda hins almenna heitis. Eins er talið að 

neytendur þurfi, vegna einkokunnar-eðlis stöðunnar sem myndast hefur, að greiða hærri 

fjárhæðir til þess vörumerkjaeiganda sem ræður yfir hinu almenna heiti þar sem 

samkeppnisstaðan hefur verið skekkt.140  

 

3.5.2. Hvernig fæst almennt heiti afskráð sem vörumerki? 

Ljóst er að vörumerki missa ekki sjálfkrafa rétt sinn heldur þarf einhver að gera kröfu þess 

efnis. Telji þriðji aðili sig hafa hagsmuni af því að tiltekið vörumerki verði afskráð með vísan 

til almenns heitis getur sá hinn sami gert kröfu þar um. Í 29. gr. vml. segir að hver sem hefur 

                                                      
136

 Stephen L. Carter, „The trouble with Trademark“ The Yale Law journal. Vol. 99 (1990) 773. 
137

 Canal Co. g. Clark, 80 U.S (13 Wall.) 311, 324 (1871). Í málinu viðraði dómurinn þá skoðun sína að það einn 
aðili fái að kasta einkaeign á almennt heiti, sem er í sameign allra, sé í raun skaðleg einokun sem hafi sérlega 
slæm áhrif á viðskipti.  
138

 Abercrombie & Fitch Co. g. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir. 1976). 
139

 Í málinu lögsótti Abercrombie & Fitch, eigandi þekktra fataverslana í Bandaríkjunum, samkeppnisaðilann 
Hunting World fyrir brot á nokkrum skráðum vörumerkjum A&F með notkun á orðinu „Safari“. Niðurstaðan var 
síður en svo lögsækjanda í hag, en hvorki var fallist á kröfur A&F né fékk fyrirtækið að halda skráningu sinni á 
orðinu „safari“ þar sem vörumerkið þótti vera orðið að almennu heiti fyrir tiltekna tegund fatnaðar.  
140

 Jerre B. Swann, „Genericism Rationalized“ The Trademark Reporter Vol. 89 (1999) 645. 
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lögmætra hagsmuna að gæta geti höfðað ógildingarmál. Það er hins vegar ekki fortakslaust 

skilyrði innan hins alþjóðlega vörumerkjaréttar að sá sem fer fram á ógildingu þurfi að hafa 

lögmætra hagsmuna að gæta heldur segir til að mynda í breskri vörumerkjalöggjöf að hver 

sem er geti sótt um að tiltekið vörumerki verði ógilt.141 

Yfirleitt eru hugleiðingar, eða eftir atvikum ásakanir, þess efnis að merki sé orðið 

almennt heiti að líta dagsins ljós í fyrsta skipti frammi fyrir dómstólum.142 Algeng 

birtingarmynd slíkra mála er að eigandi vörumerkis fer í mál við aðila sem hann telur vera að 

brjóta á vörumerkjarétti sínum en gagnaðili heldur því fram að ekkert brot hafi verið framið 

þar sem vörumerkið sem deilt er um sé orðið að almennu heiti. Hvað nýlega innlenda 

dómaframkvæmd varðar má nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í TWISTER-málinu.143 

Kentucky Fried Chicken („KFC“) höfðaði mál á hendur íslenska fyrirtækinu FoodCo og krafðist 

þess að fá viðurkennt að stefnda væri óheimilt að nota, og bæri að afmá, vörumerkið 

TWISTER í atvinnustarfsemi sinni Aktu Taktu, hvort sem væri á matseðlum, í kynningum, á 

heimasíðu eða annarsstaðar. KFC hafði notað vörumerkið frá árinu 2002 sem auðkenni á 

tilteknum réttum, til dæmis ZINGER TWISTER, en FoodCo hóf sölu á TACO TWISTER árið 

2004. FoodCo hélt því fram að vörumerkið TWISTER hefði misst sérkenni sín þar sem 

neytendur þekktu orðið sem ákveðna tegund af mat, einhverskonar vefju, en ekki ákveðinn 

rétt tiltekins aðila. Vörumerkið væri orðið að almennu hugtaki í hugum neytenda og því gæti 

skráningin ekki útilokað aðra frá því að nota það. Auk þess væri orðið að finna í orðabókum 

og aðrir veitingastaðir væru einnig farnir að notast við það.144  

Ljóst er að málsástæður á borð við þær sem FoodCo hélt fram TWISTER-málinu eru 

allþekktar innan þessa málaflokks. Í vissum tilfellum verður niðurstaðan í slíkum 

ágreiningsmálum að tiltekið vörumerki telst vera orðið að almennu heiti yfir vöru og sé því 

ekki tækt til að njóta áframhaldandi vörumerkjaréttar. 

                                                      
141

 Þannig segir í grein 46(4) í Trade Marks Act 1994: „An application for revocation may be made by any 
person, and may be made either to the registrar or to the court“. 
142

 Delphine Kaufman, „How to prevent your mark becoming generic“ Managing Intellectual Property (Issue 
168, 2007). 
143

 Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. g. FoodCo hf., Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 15. 
nóvember 2010 í máli nr. E-3064/2010. 
144

 Dómurinn féllst ekki á að um almennt heiti væri að ræða. Þvert á móti sagði dómurinn að með þessu 
vörumerki væri þekkt orð í enskri tungu tekið og það notað til að auðkenna tiltekna tegund matvæla og byggi 
þannig yfir ríku sérkenni. Stefndi þótti ekki hafa sýnt fram á að það væri almennt heiti og hefði glatað 
sérkennum sínum og engu skipti þótt aðrir aðilar hefðu notað svipað heiti enda heimild þeirra til slíkrar 
notkunar ekki sýnd. FoodCo bar því að afmá vörumerkið TWISTER af öllu kynningarefni sínu að viðlögðum 
50.000,- kr. dagsektum til KFC. 



30 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um álitaefnið „almenn heiti“ í réttarkerfum 

mismunandi ríkja auk þess sem farið hefur verið yfir hver rökin eru fyrir því að fella úr gildi 

vernd á almennum heitum og hvernig rétturinn fæst afskráður. Það sem ef til vill hefur vakið 

athygli lesanda á þessu stigi er að það eru oftar en ekki málvenjur almennings sem valda því 

að vörumerki verða að almennum heitum. Telji almenningur að tiltekið vörumerki falli vel að 

málnotkun og skuli því tekið upp sem hvert annað heiti á vöru eða þjónustu hefur því 

lögvarða vörumerki yfirleitt verið stefnt í talsverða hættu. Af þessum sökum verður í næsta 

kafla fjallað um samspil tungumálsins og vörumerkja, til að mynda hvernig málvenjur 

myndast og almenn heiti verða til, og hvernig vörumerki eru bæði þiggjendur og gefendur 

tungumálsins. 
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4. Tungumálið og vörumerki 

4.1. Inngangur 

Eins og fram hefur komið byrja ekki öll almenn heiti lífskeið sitt sem almenn heiti. Sum hefja 

feril sinn sem sérkennandi vörumerki sem njóta ríkrar vörumerkjaverndar og eru til þess 

fallin að verða langlíf og farsæl á markaði.145 Slík vörumerki geta hins vegar orðið að 

almennum heitum yfir vöruna eða þjónustuna sem þau standa fyrir á hvaða skeiði lífs síns 

sem er. Það eru iðulega nýyrði sem verða fyrir því að þróast úr vörumerki í almenn heiti.146 

Hinn ríki og fjölbreytilegi orðaforði enskrar tungu er litaður af slíkum orðum. Almennu heitin 

maísflögur (e. cornflakes), hitabrúsi (e. thermos) og gólfdúkur (e. linoleum) eru dæmi um 

vörumerki sem hlutu þau örlög að verða almenn heiti í fleiri en einu enskumælandi landi.147 Í 

raun má segja að vörumerkjaeigandi geti í vissum tilfellum verið nær varnarlaus gagnvart 

þessari þróun. Valdið er þá í höndum neytenda sem með málvenjum sínum geta haft þau 

afdrifaríku áhrif á vörumerkið að það þróast úr því að vera einkaeign eiganda þess í að vera 

hluti af almennri málnotkun.148 Gráglettni þessara mála felst í því að hættan á að vörumerki 

þróist í almennt heiti eykst til muna þegar um velheppnað og vinsælt vörumerki er að ræða. 

Þetta er einmitt kjarni þessara mála. Neytendum er kynnt tiltekið vörumerki og þeim líkar 

það svo vel að þeir sjá ekki lengur ástæðu til að nota önnur orð en vörumerkið sjálft þegar 

þeir vísa til vörunnar í daglegu tali. Dómari í bandaríska THERMOS-málinu149, sem reifað 

verður síðar, lýsti þeirri skoðun sinni að um sérstaklega harkaleg örlög væri að ræða þar sem 

í raun væri verið að hegna þeim vörumerkjaeigendum sem sýnt hafa einstaka leikni við 

markaðssetningu vara sinna og náð víðtækri útbreiðslu síns vörumerkis meðal 

almennings.150 Orð dómarans lýsa því vel hvernig velgengni vörumerkis getur reynst eiganda 

sínum tvíeggjað sverð. Hafa skal hugfast að almenningur sem kýs að nota vörumerki með 

þessum almenna hætti er í sjálfu sér ekki að aðhafast neitt rangt. Tungumálið er 

sameiginlegur málarfur okkar allra og vart verður almenningi meinað að þróa málvenjur eftir 
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 Vakin skal athygli á því að þrátt fyrir að orð þessi séu álitin vera „á ensku“ hafa þau einnig öðlast almenna 
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eigin höfði og hentugleika hverju sinni. Af þessari ástæðu er þessi kafli helgaður 

tungumálinu, áður en fjallað verður með ítarlegri hætti um almenn heiti.  

 

4.2. Vörumerki gera hvort tveggja í senn; rýra og auðga tungumálið 

„The vocabulary of the English language is common property: It belongs to alike to 
all; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the 
community from using for such purpose of description a word which has reference 
to the character or quality of goods.“151 

 

Hin forna tilvitnun hér að framan endurspeglar skoðun margra en undanfarin 100 ár eða svo 

hefur verið deilt talsvert um hvort það teljist viðeigandi að vörumerkjalöggjöf heimili 

einstaklingum að „girða af hluta almennings“ með því að heimila að orð verði gerð að 

einkaeign, þrátt fyrir að þau orð séu órjúfanlegur hluti af sameiginlegum málarfi okkar allra. 

Almenningur er það landsvæði kallað sem enginn maður getur kastað einkaeign sinni á og er 

því um að ræða land sem er eins konar sameign allra manna.152 Ef til vill kjósa sumir að 

sleppa fé sínu á beit þar, aðrir kunna að vilja gróðursetja þar tré meðan enn aðrir hafa 

einungis áhuga á að spila þar fótbolta. Með sams konar hætti má segja að tungumálið sé 

vitsmunalegur almenningur, auðlind sem allir mega stuðla að, eiga þátt í og sækja úr, en sem 

enginn getur átt.153 Í hvert sinn sem einkaeign á orði er heimiluð á sér stað skerðing á þeim 

vitsmunalega almenningi sem tungumálið er. Í hvert skipti sem slíkt gerist þarf að verja tíma 

og fyrirhöfn í að leita að nýjum orðum sem komið geta í stað þeirra sem tekin hafa verið úr 

hinum sameiginlega sjóði orða.154 Fræðimenn á þessu sviði hafa lýst yfir áhyggjum sínum í 

tengslum við þetta álitaefni í þá veru að vörumerki geti haft takmarkandi áhrif á 

„tungumálamarkaðinn.“155 Með vörumerkjum er fyrirtækjum gert kleift að upplýsa 

neytendur á eins hagkvæman hátt og hugsast getur um kosti og eiginleika þeirrar vöru og 

þjónustu sem þau bjóða fala. Í því skyni fá fyrirtækin sérstaka vörumerkjavernd sem heimilar 

þeim að fjarlægja orð af tungumálamarkaðnum. Í slíkri vörumerkjavernd felst að fyrirtækið 

fær skyndilega vald til að hindra aðra í að nota tiltekið orð sem og lík orð sem valdið geta 
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ruglingi. Þetta framkallar það sem kalla mætti tungumálaeinokun.156 Ekki skal þó gleyma því 

að þrátt fyrir að tiltekið orð fáist skráð sem vörumerki verður orðinu ekki kippt sjálfkrafa úr 

samræðum manna heldur miðast takmörkun á notkun orðsins einungis við notkun í 

viðskiptalegum tilgangi. Eins, þegar vörumerki er samsett úr fleiri en einu orði, gildir 

takmörkunin einungis um samsetninguna. Orðin „gjör“, „þú“, „það“ og „bara“ eru hluti 

þessa vitsmunalega almennings - tungumálsins, og verða ekki gerð að einkaeign tiltekins 

aðila þótt samsetning þeirra í tiltekinni orðaröð svo sem „GERÐU ÞAÐ BARA“ (e. JUST DO 

IT157) geti verið tæk til einkaeignar.  

Hinn almenni borgari kann að spyrja sig hver réttlætingin sé fyrir því að heimila 

tilteknum aðilum að taka orð úr hinum vitsmunalega almenningi og varpa eign sinni á þau. Í 

tilviki útgáfuréttar, hönnunarverndar og einkaleyfa má benda á tiltekna kosti sem 

einkaeignin hefur í för með sér. Útgáfurétturinn gefur tónlistarmanni fjárhagslegt svigrúm til 

að skapa tónlist sem almenningur hlustar á og nýtur. Hönnunarvernd lýtur sömu lögmálum. 

Hvað einkaleyfi varðar er almenna reglan að veittur er einkaréttur í tiltekinn, afmarkaðan 

árafjölda, til dæmis 20 ár, en eftir þann tíma hvílir skylda á einkaleyfishafanum til að kenna 

samfélaginu að nýta tæknina.158 Slíkan augljósan samfélagslegan ávinning er erfiðara að 

koma auga á þegar um vörumerki er að ræða. Ef til vill felst réttlætingin í því að neytendur 

njóta aukins gagnsæis markaðar vegna hinna ýmsu vörumerkinga svo þeir verða síður 

ruglaðir við vöruval.159 Raunin er sú að vörumerki með fulla virkni bjóða neytendum upp á 

að stytta sér leið við að tengja framboðnar vörur við fyrri eða væntanlega kaupreynslu og 

draga þannig úr þörfinni til að vera í stöðugri vöruleit. Þannig hjálpa vörumerki með eðlilega 

virkni bæði neytendum að lækka viðskiptakostnað sinn og auðvelda framleiðendum að 

dreifa vörum sínum til réttra kaupenda.160 Að sama skapi tryggja vörumerki stöðuga 

gæðastaðla framboðinna vara og eru þannig tól til handa neytendum í því skyni að meta 

gæði vöru miðað við verð.161 
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Þrátt fyrir að deilt sé um réttlætingu þess að veita tilteknum aðila einkaeign yfir orði í 

skjóli vörumerkjaréttar er ljóst að tungumálamarkaðurinn getur einnig auðgast með hjálp 

vörumerkja. Nefna má þann líflega og frjóa eiginleika vörumerkja að skiljast tungumála á 

milli og tengja þannig hin ýmsu tungumál saman. Að vissu leyti má segja að vörumerki séu 

hið rísandi „lingua franca“162 því með notkun þeirra er unnt að gera sig skiljanlegan um heim 

allan og njóta um leið þægindanna sem í því felast.163 Því hefur aukinheldur verið haldið 

fram að vörumerki geti bætt tungumálið með þrennum hætti.164 Í fyrsta lagi með að bæta í 

tungumálið áður óþekktum orðum í formi uppskáldaðra vörumerkja og aukið þannig 

orðaforðann. Í öðru lagi geta vörumerki auðgað tungumálið með að skapa orðtök sem 

almenningur kann að meta, bæði fyrir eðlislæga ánægjuaukandi eiginleika sína og fyrir 

upplýsingagildið sem í þeim felst. Í þriðja lagi með sköpun almennra heita sem hafa burði til 

að skilgreina heilu vöruflokkana en ekki einungis einstaka vörur.165  

 

4.2.1. Um málvenjur og margbreytileika orða 

Orð verða seint sögð vera föst í skorðum, fyrirsjáanleg eða endanleg. Þvert á móti getur eitt 

tiltekið orð haft margs konar merkingu samtímis, ekki einungis bókstaflega heldur einnig í 

formi myndlíkinga eða umorðunar. Orð geta verið nýyrði, eitthvað sem búið er til úr „engu“. 

Orð geta um skeið dottið úr notkun en svo rutt sér aftur leið inn í málið. Orð eru þannig 

hvorki örugg né rígbundin af afmörkuðum reglum.166 Hver og einn getur í raun ákveðið upp 

á sitt eindæmi að tiltekið orð sé svo mettandi og gagnlegt að notkun þess skuli gerð að 

málvenju, óháð því hvort orðið er skráð sem vörumerki eður ei. Staðreyndin er sú að hin 

stanslausa tungumálaþróun sem á sér stað mótast af tískustraumum líðandi stundar. Í 

umhverfi Internetsins og annarra samskiptamiðla skeytir tungumálaþróunin ekki um 

vörumerkjavernd.167 Þannig getur orð sem einnig er vörumerki öðlast meiningu umfram þá 

merkingu sem vörumerkjaeigandinn ætlaði sér að fælist í orðinu og jafnvel orðið 
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tjáningarform almennings. Til að mynda kann maður að ganga inn í verslun og biðja um 

„kleenex“ en á í raun við andlitsþurrku af ótilgreindri tegund.168 Eins kann hann að biðja 

konu sína að „googla“ hvað alkul sé margar mínus gráður á Celsíus þótt hann eigi við alla leit 

á netinu, óháð því hvaða leitarvél skuli notuð. Notkun vörumerkjanna KLEENEX og GOOGLE í 

þessum dæmum sýna glöggt hvers vegna tiltekin vörumerki verða að almennum heitum og 

þar með hluti af venjubundinni málnotkun. 

Á hinn bóginn skal hafa hugfast að notkun almennings á tungumálinu, þar á meðal 

vörumerkjum, tekur sífelldum breytingum. Fólk er nýjungargjarnt í þessum efnum og 

tungumálið breytist í takt við það. Almenningur mun taka upp ný orð að vild og hætta 

notkun annarra eins og nauðsynlegt telst á hverjum tíma.169 Nefna má nokkur dæmi um 

hvernig tungumálið hefur þróast undanfarin ár. Þegar vörumerkið XEROX var 

markaðsráðandi fyrir ljósritunarvélar „xeroxaði“ almenningur gjarnan skjölin sín í stað þess 

að ljósrita þau. Á níunda og tíunda áratugnum notuðu margir vörumerkið WALKMAN yfir 

vasageislaspilara óháð því hver framleiðandinn var. Þar sem mp3-spilarar hafa nú leyst 

geislaspilara af hólmi er helst átt við upprunalega SONY-spilarann þegar talað er um 

WALKMAN. Nú til dags getur sá sem talar um „ipod“ annað hvort verið að meina hvaða 

mp3-spilara sem er eða þá eingöngu IPOD mp3-spilarann sem APPLE framleiðir, en slíkt 

getur farið eftir hver er að tala eða í hvaða samhengi hugtakið er notað.170 Þannig getur það 

hvort merki verður álitið almennt heiti eða ekki ráðist af mismunandi tímabilum og 

samhenginu sem orðið er notað í. Hvað samhengi orða varðar má nefna að orðið „jagúar“ er 

óumdeilanlega almennt heiti yfir tiltekna dýrategund en í öðru samhengi er JAGUAR 

vörumerki fyrir bíla.171 

 

4.2.2. Almenn heiti tilheyra tungumálinu 

Tilraun til að skrá sem vörumerki heiti, sem samkvæmt eðli sínu er almennt, er tilraun til að 

fjarlægja orð úr hinum vitsmunalega almenningi sem tungumálið er. Með því er 

samkeppnisaðilum beinlínis meinað að kalla vörur sínu rétta heiti því annar aðili hefur öðlast 

einkarétt á orðinu. Vörumerki sem hins vegar verða að almennum heitum eru iðulega áður 
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óþekkt orð sem voru sérstaklega sköpuð af vörumerkjaeiganda í því skyni að vera 

sérkennandi fyrir tilteknar vörur. Í þeim tilfellum er vörumerkjaeigandi því ekki að fjarlægja 

orð úr hinum vitsmunalega almenningi tungumálsins heldur að bæta orði í hann. Að ógilda 

slíkt vörumerki á grundvelli þess að það sé orðið að almennu heiti skaðar 

vörumerkjaeigandann en almúginn hagnast á vissan hátt á slíkum skaða.172 Þegar tiltekið orð 

hefur þróast úr því að vera vörumerki í að verða almennt heiti hefur hlutverk orðsins því 

eðlisbreyst, það er ekki lengur í einkaeign og getur ekki lengur þjónað hlutverki vörumerkis. 

Það hefur öðlast nýtt meginhlutverk innan um önnur frjáls orð og er öllum frjálst til 

afnota.173  

Þótt það sé í verkahring fyrirtækja að smíða vörumerki, annað hvort með því að finna 

upp ný orð eða búa til tengingu á milli tiltekins orðs og vöru eða þjónustu, þá leikur 

almenningur mikilvægasta hlutverkið við smíðina. Það er fólkið á hverju málsvæði sem þarf 

að samþykkja þessa tilteknu merkingu orðsins og það getur hagrætt merkingunni eða aukið 

umfang merkingarinnar, líkt og almenningur hefur gert við orð í aldanna rás.174 Orð, sem 

upprunalega eru vörumerki, bætast við orðaforða tungumálsins á mun skemmri tíma en það 

tekur vörumerkjaeiganda að bregðast við misnotkun vörumerkis síns. Eðli málsins 

samkvæmt þarf sífellt að búa til ný orð enda stendur manneskjan oft frammi fyrir aðstöðu, 

tilfinningum eða tækninýjungum sem einungis er unnt að tjá með takmörkuðum hætti með 

þeim orðum sem á þeim tíma eru til í málinu.175 Nýyrði fá oft staðfestu í gegnum fjölmiðla, 

sérstaklega samskiptamiðla eins og tölvupóst og smáskilaboð.176 Það er einmitt með þessum 

hætti sem vörumerki verða smám saman almenningseign í tungumálinu, í formi almennra 

heita. 

Bandaríski dómarinn Alex Kozinski orðaði álitaefnið nokkuð vel í málinu BARBIE-málinu177:  

„The problem arises when trademarks transcend their identifying purpose. Some 
trademarks enter our public discourse and become an integral part of our 
vocabulary. How else do you say that something's “the Rolls Royce of its class”? 
What else is a quick fix, but a Band-Aid? Does the average consumer know to ask for 
aspirin as “acetyl salicylic acid”? (...) Trademarks often fill in gaps in our vocabulary 
and add a contemporary flavor to our expressions. Once imbued with such 
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expressive value, the trademark becomes a word in our language and assumes a role 
outside the bounds of trademark law.“178 

Með orðum sínum er Kozinzki að vitna til þess að erfitt sé að stöðva eða snúa við þróun 

vörumerkis í almennt heiti þegar slík þróun er komin á skrið. Þegar tiltekið vörumerki er 

orðið hluti af tungumálinu er að meginstefnu ekki unnt að breyta þeirri staðreynd að almenn 

heiti tilheyra tungumálinu hvort sem vörumerkjaeigendum líkar það betur eða verr. 

Hér lýkur umfjöllun um samspil vörumerkja og tungumáls. Í næsta kafla verður nánar 

vikið að almennum heitum og verður fjallað um ýmis álitaefni í tengslum við hugtakið. 
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5. Ýmis álitaefni vegna almennra heita 

5.1. Inngangur  

Það er hægt að tína margt til í umfjöllun um almenn heiti. Til að mynda getur verið freistandi 

að draga þá ályktun að til þess að tiltekið vörumerki geti orðið að almennu heiti yfir vöru eða 

þjónustu þurfi víðtækt samfélagslegt samþykki þess efnis að liggja fyrir. Í vörumerkjalöggjöf 

er það hins vegar ekki sérstakt skilyrði að notkun vörumerkisins sé útbreidd og vel þekkt 

meðal almennings svo vörumerki geti talist almennt heiti. Hugtök sem eru lítið þekkt geta 

einnig orðið að almennu heiti, jafnvel þótt notkun þeirra takmarkist til dæmis við þröngt 

vísindalegt eða tæknilegt svið.179  

Í þessum kafla verða reifuð hin ýmsu álitaefni í tengslum við almenn heiti. Þar á meðal 

við hvaða hóp manna skuli miða þegar metið er hvort vörumerki er orðið að almennu heiti 

og hvaða áhrif mismunandi tungumál hafa við lagalegt mat á almennum heitum. Þá verður 

fjallað um hvort úrskurður þess efnis að merki teljist almennt heiti sé endanlegur eða ekki. 

Loks verður rætt um helstu sönnunaraðferðir sem dómstólar og aðrir úrskurðaraðilar beita 

þegar tekist er á um hvort vörumerki teljist orðið almennt heiti. 

 

5.2. Í hugum hverra þarf vörumerki að vera almennt heiti? 

Við mat á því hvort tiltekið vörumerki sé orðið að almennu heiti þurfa úrskurðaraðilar ávallt 

að ákveða við hvaða hóp beri að miða. Við slíkt mat koma upp álitamál á borð við hvort miða 

eigi við hvernig almenningur túlkar merkið eða hvernig tiltekinn afmarkaður neytendahópur 

túlkar það. Sum orð eru þess eðlis að þau hafa margþætta merkingu og lúta almenn heiti 

þeim sömu lögmálum.180 Talsverður munur getur verið á því hvernig hver og einn túlkar eitt 

og sama hugtakið. Við annan enda borðsins geta verið einstaklingar sem túlka tiltekið 

vörumerki sem tegundarheiti yfir ákveðna vöru eða þjónustu. Í augum þeirra er hugtakið 

sem um ræðir almennt heiti og því gagnslaust sem uppruna tilgreinandi vörumerki þar sem 

með því er ekki hægt að aðgreina vörur eða þjónustu mismunandi framleiðanda. Við hinn 

enda borðsins eru svo ef til vill einstaklingar sem líta eingöngu á hugtakið sem vörumerki. Í 

þeirra huga er merkið vel til þess fallið að aðgreina vörur og þjónustu eins framleiðanda frá 

vörum og þjónustu annarra. Við miðju borðsins kann að sitja enn einn hópurinn, 
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einstaklingar sem nota hugtakið jöfnum höndum sem vörumerki eða almennt heiti og veltur 

notkunin þá á tilefninu eða samhenginu. Talið er að mörg ef ekki flest vel þekkt vörumerki 

falli í þennan miðjuflokk.181 Sem dæmi má nefna að í hugum ákveðins hóps fólks er 

„VASELINE“ vörumerki fyrir tiltekið smyrsl í gulum dollum með bláum miða, framleitt af 

ákveðnum aðila, á meðan annar hópur fólks túlkar orðið „vaselín“ sem almennt heiti yfir 

smyrsl sem þægilegt er að eiga í baðskápnum.  

Þegar deilur um tiltekið vörumerki koma til kasta dómstóla eða annarra úrskurðaraðila 

er því oft fyrsta verk þeirra að ákvarða hver viðmiðunarhópurinn skuli vera við mat á 

almennu heiti. Hér má nefna dóm Dómstóls Evrópusambandsins frá 2004, BOSTNONGURKA-

málið.182 Málsatvik voru þau að árið 1979 skráði sænskt fyrirtæki, Procordia, vörumerkið 

BOSTONGURKA fyrir sérstaka tegund af súrum gúrkum. Tuttugu árum síðar hóf samlendur 

keppinautur, Björnekulla, framleiðslu á svipuðum gúrkum og hafði í hyggju að notast einnig 

við heitið „bostongúrkur.“ Keppinauturinn fór í framhaldinu fram á að skráning hins eldra 

vörumerkis yrði ógild þar sem „bostongúrka“ væri orðið að almennu heiti yfir þessa tilteknu 

vörutegund þar í landi. Umdæmisdómstólinn í Stokkhólmi tók deiluna fyrir og neitaði að 

ógilda vörumerkið. Dómstólinn tók undir þá skoðun að vörumerkið væri komið vel á veg 

með að verða að almennu heiti en komst að þeirri niðurstöðu að þar til sú breyting væri 

orðin endanleg skildi vörumerkjaskráningin halda. Í málinu þótti sýnt fram á að mikill hluti 

almennings liti á orðið „bostongúrka“ sem almennt heiti en einnig þótti sannað að þeir sem 

stóðu vörumerkinu nær, svo sem þeir sem töldust innan viðskiptahrings merkisins, litu enn á 

heitið sem vörumerki. Að mati dómsins vó skoðun þeirra sem voru innan viðskiptahringsins 

þyngra en annarra. Björnekulla undi niðurstöðunni ekki og áfrýjaði til æðra dómstóls, sem 

aftur leitaði til Dómstóls Evrópusambandsins með eftirfarandi spurningu: Við hvaða hóp skal 

miða þegar metið er hvort vörumerki sé orðið að almennu heiti eða eður ei, með tilliti til 

greinar 12(2)(a) í vörumerkjatilskipuninni, þegar um er að ræða vöru sem skiptir oft um 

hendur áður en hún kemur til endanlegra neytenda.183 Niðurstaða Dómstóls 

Evrópusambandsins var sú að almennt séð bæri að líta til þess hvernig endanlegir neytendur 

túlkuðu vörumerki. Hins vegar væri það breytilegt eftir eiginleikum vörunnar sem ætti í hlut 
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hverju sinni og í vissum tilfellum bæri að líta til hvernig milliliðar í söluferlinu túlkuðu merkið, 

það er ef að þeir síðan sæju um að koma vörunni til endanlegra neytenda. Í umræddu máli 

taldi dómstóllinn þannig þurfa að athuga hver væri skoðun milliliða í söluferlinu á merkinu. 

Til nánari útskýringa á mikilvægi viðmiðunarhópa má taka XEROX-vörumerkið sem dæmi. 

Ljósritunarvélar eru þess eðlis að það eru yfirleitt aðilar á atvinnumarkaði sem festa kaup á 

þeim, til dæmis skrifstofu- eða vörustjórar innan fyrirtækja. Af þeim sökum ætti það ekki að 

skipta máli hvort ritari eða óbreyttur starfmaður innan fyrirtækisins sem notar 

ljósritunarvélina álítur XEROX vörumerki eða almennt heiti yfir ljósritunarvélar.184 Hvað 

XEROX-vörumerkið snertir væri því sennilega eðlilegast að miða við hvort þeir aðilar sem sjá 

um innkaup vörunnar álita merkið almennt heiti eða tiltekið vörumerki, fremur en þeir sem 

nota vöruna dags daglega. 

Í bandaríska ASPIRIN-málinu beitti dómurinn athyglisverðri nálgun í þessu tilliti. Deilan 

reis þegar samkeppnisaðili Bayer, eigandi ASPIRIN-vörumerkisins, hélt því fram að 

vörumerkið væri orðið almennt heiti yfir verkjalyf og því mætti hann nota það í 

markaðssetningu sinni. Niðurstaða dómsins var sú að þrátt fyrir að ljóst væri að flestir 

neytendur legðu þá merkingu í orðið „aspirín“ að það væri almennt heiti yfir verkjalyf þá 

hélt vörumerkið rétti sínum gagnvart þeim hópi sem sannað var að túlkuðu hugtakið enn 

sem vörumerki. Sá hópur samanstóð af starfsfólki á lyfjamarkaðnum svo sem 

lyfjafræðingum, efnafræðingum og lyfsölum. Bayer hafði upplýst þessa aðila um 

vörumerkjarétt sinn í auglýsingum, lyfjatímaritum og með dreifingu sýnishorna af lyfinu.185 

Niðurstaðan í ASPIRIN-málinu varð að samkeppnisaðilinn, United Drug, mátti nota orðið 

„aspirín“ í allri markaðssetningu sinni sem beint var til neytenda þar sem þeir litu sannarlega 

á vörumerkið sem almennt heiti. Aftur á móti mátti United Drug ekki nota vörumerkið 

ASPIRIN gagnvart aðilum á lyfjamarkaðnum sem lögðu þann skilning í orðið að það væri 

vörumerki. Ef slík notkun hefði verið heimil hefði samkeppnisaðilinn getað hagnast á 

óréttmætan hátt á viðskiptavild Bayer gagnvart aðilum á lyfjamarkaðnum.  

Að mati höfundar er niðurstaðan í ASPIRIN-málinu rökrétt og í raun til fyrirmyndar á sviði 

vörumerkjaréttar. Fyrst að vörumerki eru þess eðlis að geta búið yfir margs konar þýðingu 

samtímis, eftir því við hvaða hóp er miðað, á ekki að vera neitt því til fyrirstöðu að tiltekið 
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vörumerki geti misst rétt sinn gangvart ákveðnum hópi en haldið honum gagnvart öðrum 

hópi, þegar svo háttar að vörumerkið þjónar sannanlega enn hlutverki sínu gagnvart 

síðarnefnda hópinum. 

 

5.3. Almenn heiti og mismunandi tungumál 

Við mat á almennum heitum þarf að taka tillit til þess tungumáls sem ríkjandi er á svæðinu 

sem miðað er við hverju sinni. Almenna reglan er sú að vörumerki verður ekki almennt heiti 

nema hlutaðeigandi neytendur á þeim markaði sem varan eða þjónustan er boðin fram á líti 

á merkið sem almennt heiti.186 Reglan hefur þær afleiðingar að almennt heiti á öðru 

tungumáli getur í mörgum tilvikum fengist skráð í löndum þar sem hið erlenda tungumál er 

fæstum tamt. Þar sem hin volduga enska tunga nýtur hvað mestrar útbreiðslu í heiminum 

fer það oft svo að ensk vörumerki hljóta þau örlög að verða að almennum heitum, hvort sem 

það er í enskumælandi löndum eður ei. Sem dæmi um útbreiðslu tungumálsins má nefna að 

enska orðið „coffee“ skilst að kalla um allan heim og fengist trauðla skráð nokkur staðar sem 

vörumerki fyrir kaffi. Af þessum sökum má að ætla að það séu oftast ensk heiti sem hljóta 

þessi dapurlegu örlög, enda virðist vera sérstök tilhneiging til að vörumerki sem eiga 

uppruna í enskumælandi löndum falli um sjálft sig og verði almenningseign.187 Dæmin sem 

nefnd eru í þessari ritgerð styðja þá ályktun.  

Þá er álitaefnið um mismunandi tungumál og vörumerki viðvarandi innan ESB þar sem 

innan sambandsins eru 24 opinber tungumál auk fjöldamargra svæðisbundinna, minnihluta- 

eða innflytjendatungumála.188 Þegar sótt er um landsbundna vörumerkjaskráningu fyrir 

erlent, almennt heiti í aðildarríki ESB þarf að taka tillit til hinna mismunandi tungumála og 

útbreiðslu hvers og eins þeirra. Sem dæmi má taka að orðið „vatn“, sem er „uisce“ á írsku, 

„vesi” á finnsku, „vatten” á sænsku, „wasser” á þýsku og “νερό” á grísku, fengist að öllum 

líkindum skráð sem vörumerki yfir vatn svo framarlega sem neytendur í viðkomandi 

aðildarríki þekktu ekki hugtakið í þessari mynd.189 Í þessu sambandi má nefna spænska 
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DONUTS-málið190 sem Almenni dómstóllinn tók fyrir. Bandaríska fyrirtækið House of Donuts 

International („HoD“) sótti á árunum 1997 og 1998 um skráningu vörumerkisins HOUSE OF 

DONUTS fyrir kleinuhringi, veitinga- og kaffihús og veisluþjónustu. Spænskt fyrirtæki, 

Panrico, SA, ein stærsta bakarískeðjan á Spáni, mótmælti skráningunni með vísan í fimm 

eldri vörumerkjaskráningar sínar sem innihéldu meðal annars orðin „donut“ og “donuts“ yfir 

sömu vörur en elsta skráningin náði allt aftur til ársins 1962. Eitt helsta ágreiningsefnið í 

málinu laut að því hvort orðið „donut“ teldist almennt heiti á Spáni eða ekki þar sem fyrir lá 

að orðið teldist almennt heiti yfir kleinuhringi að minnsta kosti í enskumælandi löndum. HoD 

lagði fram spænskar orðabækur þar sem orðið „donut“ kom fyrir ásamt fleiri gögnum sem 

sýndu almenna notkun orðsins á Spáni, svo sem með viðamikla notkun orðsins á Internetinu 

og gögn sem sýndu að hjá spænsku einkaleyfastofunni var orðið „donut“ sérstaklega tiltekið 

sem mögulegur vöruflokkur. Þrátt fyrir nefndar sannanir komst Almenni dómstóllinn að 

þeirri niðurstöðu að sönnun þess að merkið væri almennt heiti hefði ekki tekist, orðið 

„donut“ væri ekki almennt heiti á Spáni. Niðurstaðan grundvallaðist einna helst á því hve 

enskukunnátta Spánverja væri takmörkuð. Af því leiddi, að mati dómsins, að hinn almenni 

spænski neytandi áliti merkið DONUT sérkennandi fyrir sætabrauð og tengdar vörur frá 

tilteknum aðila, Panrico. Ruglingshætta milli merkjanna þótti því vera fyrir hendi og 

málsstaður HoD var tapaður. 

Að mati höfundar er niðurstaðan í DONUTS-málinu umhugsunarverð. Gildar sannanir 

voru lagðar fram fyrir því að orðið væri almennt heiti á Spáni en dómstólinn hafnar þeim 

með þeim rökum að enskukunnátta á Spáni sé ekki mikil án þess að gera sérstaka athugun á 

þekkingu almennings á orðinu. Við nánari skoðun kom í ljós að Panrico hefur staðið í þó 

nokkrum vörumerkjadeilum til að viðhalda téðum rétti sínum og hefur hingað til tekist að 

hindra ýmsa aðila í að nota hið í raun almenna heiti yfir kleinuhringi. Hér má sem dæmi 

nefna BIMBO-málið191 sem fór einnig fyrir Almenna dómstólinn. Í málinu var spænska 

fyrirtækinu Bimbo SA meinuð skráning merkisins BIMBO DOUGHNUTS vegna eldri réttar 

Panrico. Þá má nefna mál frá árinu 2008 þar sem Panrico fékk því framgengt að 

Evrópuvörumerkið „ARNOLD‘S DONUTS“ fengist ekki skráð,192 og annað mál frá sama ári þar 
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sem Panrico kemur í veg fyrir skráningu Evrópuvörumerkisins DOLLY DONUT.193 Að þessu 

virtu virðist Panrico njóta eins konar einokunar á orðinu DONUT eða DOUGNUT á Spáni og 

þar með á kleinuhringjum þótt merking orðsins virðist neytendum almennt ljós en slíkt 

hlýtur að teljast samræmast illa sjónarmiðum um þá hagkvæmni sem vörumerkjaréttur á að 

veita markaðinum. Að mati höfundar er staða enskunnar þannig í hinum vestræna heimi og 

jafnvel víðar að varhugavert getur talist, út frá sjónarmiðum um tilgang almennra heita, að 

fallast á skráningu jafn útbreiddra enskra orða og „donut“. Hér hefði Almenni dómstóllinn 

heldur mátt beita nálgun íslenskra skráningaryfirvalda í áðurnefndu SNAKK-máli, en með 

þeirri nálgun hefði Panrico verið heimilt að halda sinni skráningu en ekki að hindra aðra í að 

notast einnig við orðið „donut“ sökum almennra eiginleika þess. 

Þar sem útbreiðsla annarra evrópskra tungumála er hvergi nærri jafn víðtæk og 

enskunnar er ljóst að hættan á að tungumálaeinokun myndist í tengslum við þau er mun 

minni, þótt þess megi finna dæmi. Í því sambandi má nefna aðra deilu sem kom upp á Spáni, 

mál Dómstóls Evrópusambandsins frá 2003, MATRATZEN-málið.194 Málsatvik sneru að því 

hvort fyrirtækið Hukla Germany SA gæti skráð þýska almenna heitið „Matratzen“ (í. dýna) 

sem vörumerki fyrir dýnur á Spáni. Annað þýskt fyrirtæki, Matratzen Concord AG, andmælti 

skráningunni byggt á þeim rökum að yrði skráningin samþykkt myndi hún hafa hindrandi 

áhrif á eina grein fjórfrelsisins, frjálst flæði vara, í þessu tilfelli þýskra rúmdýna. Leitað var til 

Dómstóls Evrópusambandsins með þá spurningu hvort synja þyrfti skráningu á heitum sem 

væru almenn í einu aðildarríki en ekki öðru, á þeim grundvelli að slíkt heiti hafi ekki glöggt 

sérkenni eða sé lýsandi fyrir vöruna eða þjónustuna sem það á að standa fyrir. Niðurstaða 

dómsins var sú að svo væri ekki. Til rökstuðnings vísaði dómurinn til þess að mismunandi 

tungumálakunnátta, menning, félags- og efnahagsleg staða aðildarríkja fæli í sér að 

vörumerki sem væri án sérkennis í einu ríki þyrfti ekki að vera það í öðru ríki.  

Unnt er að álykta sem svo að MATRATZEN-málið hafi lagt skýrar línur hvað 

vörumerkjarétt innan ESB varðar; það er hægt að skrá erlent, almennt heiti sem vörumerki í 

aðildarríki þar sem hinn almenni neytandi talar ekki tungumálið, þrátt fyrir að um tungumál 

annars aðildarríkis sé að ræða. Í þessum efnum hefur það vart þýðingu að skoða önnur 
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tungumál en þau sem reyndi á í framanröktum dómum, ensku og þýsku, þar sem um tvö 

útbreiddustu tungumál innan Evrópu er að ræða og er því óhætt að álykta sem svo að orð í 

minna þekktum tungumálum fengjust skráð á milli landa. Að mati höfundar samræmist þessi 

nálgun hvorki nægilega vel hinu yfirlýsta markmiði um sameiginlegan markað né tilgangi 

vörumerkjalöggjafar um hagkvæmni markaðar enda nálgunin til þess fallin að mismuna 

vörumerkjaeigendum innan svæðisins. Benda verður á að í þeim dæmum sem tekin voru er í 

báðum tilfellum um að ræða orð sem eru almenn samkvæmt eðli sínu, það er orðin dýna og 

kleinuhringur. Eigendum merkjanna leyfist að meina öðrum að nota hin almennu heiti í 

markaðssetningu sinni af þeirri einu ástæðu að þeir hafi verið fyrstir til að kasta eign sinni á 

hin almennu heiti. Þau rök eru haldlítil að mati höfundar og duga engan veginn til að vega 

upp á móti þeim ókostum sem felast í téðri nálgun í formi samkeppnistálmana og 

mismununar. Þá telur höfundur að rök fyrir slíkri niðurstöðu þyrftu að vera enn sterkari með 

hliðsjón af meginreglum Evrópuréttar um frjálst flæði á vörum og þjónustu.  

 

5.4. Sönnun vegna almennra heita 

Í umfjöllun um vörumerki sem verða almenn heiti virðist stundum gleymast að ræða áhrif 

þess á samkeppni, með tilliti til hagsmuna neytenda sem þekkja merkið enn sem vörumerki 

og eigenda merkjanna sem bíða lægri hlut. Það er ljóst að neytendur geta látið blekkjast 

þegar heiti sem hefur lengi verið vörumerki er skyndilega dæmt almennt heiti. Þessi hætta 

er sérstaklega fyrir hendi þegar fræg vörumerki verða að almennum heitum.195 Þeir 

neytendur sem tengja hið fræga vörumerki við tiltekinn framleiðanda eru ef til vill ekki 

upplýstir um að ekki sé lengur um vörumerki að ræða og þeir keppinautar sem notast við 

fyrrverandi vörumerkið fyrir sínar vörur geta hagnast með óréttmætum hætti.. Afstaðan 

innan réttarsviðsins virðist í megindráttum vera að rétt sé að færa þessa fórn svo lengi sem 

nægilegur fjöldi neytenda túlkar hugtakið sem almennt heiti. Hagsmunir þeirra sem telja 

hugtakið almennt heiti eru þannig látnir vega þyngra en hagsmunir þeirra neytenda sem 

álita hugtakið vörumerki.196 Af þessum ástæðum eru hins vegar yfirleitt gerðar sérlega 

strangar kröfur til sönnunar um að neytendur telji hugtakið almennt heiti ef ætlunin er að 
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úrskurða það sem slíkt.197 Talið er að meirihluti fólks þurfi frekar að túlka hið umdeilda orð 

sem almennt heiti en vörumerki ef dómstóll á að fallast á að svipta það vörumerkjavernd.198 

Fræðimaðurinn Jón L. Arnalds sagði um þetta í riti sínu Vörumerkjaréttur að ekki myndi 

nægja að geta bent á að almenningur hafi af og til notað merkið sem vöruheiti heldur væru 

strangar kröfur gerðar um sönnun fyrir óvirkni merkisins.199  

Í því skyni að ákvarða hvort tiltekið vörumerki er orðið að almennu heiti eða ekki þurfa 

úrskurðaraðilar að skera úr um hvernig almenningur, eða sá hópur sem í hlut á hverju sinni, 

hugsar og er því um krefjandi verkefni að ræða.200 Í vörumerkjadeilum er unnt að beita 

margs konar aðferðum við að færa sönnur á það að tiltekið vörumerki sé orðið að almennu 

heiti. Helstu aðferðir við sönnunarfærsluna eru framlagning orðabóka, dagblaða eða annarra 

samtíma prentmiðla sem sýna að vörumerkið sem deilt er um er notað þar sem almennt 

heiti. Eins er algengt að sýnt sé fram á keppinautar og aðrir aðilar á markaði noti hugtakið en 

slíkt þykir í vissum tilfellum gefa til kynna að vörumerkið sé orðið að almennu heiti.201 Ein 

rótgróin grundvallaraðferð við sönnunarfærslu þar að lútandi er að leggja fram, eða eftir 

atvikum láta framkvæma, skoðanakannanir þar sem viðhorf neytenda til vörumerkisins er 

kannað. Bandaríski fræðimaðurinn J. Thomas McCarthy telur að kannanir á meðal neytenda 

í málum sem þessum séu nánast orðnar „de rigueur“, eða skylda, enda geri dómarar orðið 

fastlega ráð fyrir að sönnunarstaðan í málinu verði auðvelduð með þeim hætti.202 Í deilum 

um almenn heiti er báðum málsaðilum frjálst að framkvæma neytendakönnun. Á hinn 

bóginn kann það að hafa skaðleg áhrif á málstað þess sem heldur því fram að vörumerki sé 

almennt heiti ef hann skirrist við að framkvæma slíka könnun.203 Telja verður þá nálgun 

rökrétta að sá sem hyggst hrinda vörumerkjavernd beri hallann af sönnunarskorti fyrir 

fullyrðingu um að merkið sé orðið almennt heiti. Markmið þess háttar kannana er að greina 

af svörum neytenda hvort þeir túlki tiltekið orð þannig að það gefi til kynna uppruna vöru, 

eðli vöru eða eðli tiltekins vöruflokks.204 Þrátt fyrir að vísindin að baki öflugum 

                                                      
197

 Til marks um hversu strangt sönnunarmatið er má t.d. nefna að þegar færð eru rök fyrir því að tiltekið 
vörumerki valdi ruglingi meðal neytenda þá hefur þótt duga að sýna fram á að um villt sé um fyrir 10% 
neytenda. Sama heimild. 
198

 Sama heimild. 
199

 Jón. L. Arnalds (n.4) 89. 
200

 Pierce (n.42) 160. 
201

 Moore (n.131) 345. 
202

 Jay (n.90) 1119. 
203

 Sama heimild 1120. 
204

 Sama heimild 1119. 



46 

 

neytendakönnunum séu í stöðugri þróun eiga flestar slíkar kannanir, að minnsta kosti í 

Bandaríkjunum, rætur sínar að rekja til tveggja ríflega þrjátíu ára gamalla kannana en önnur 

var lögð fyrir í deilu um vörumerkið THERMOS og hin í deilu um vörumerkið TEFLON.205 Um 

tvær ólíkar aðferðir er að ræða sem draga nafn sitt af málunum tveimur. Í dæmigerðri 

„Thermos-könnun“ eru margar opnar spurningar lagðar fyrir og ekki boðið upp á fyrirfram 

tilgreinda svarmöguleika heldur er ætlast til að neytandi svari með sínum eigin orðum.206 Í 

„Teflon-könnun“ eru hins vegar lokaðar og stundum leiðandi spurningar lagðar fyrir, 

spurningar sem bjóða upp á afmarkaða og þrönga svarmöguleika.207 Til að gefa nánari 

hugmynd um virkni þessara kannana verður THERMOS-málinu208 frá árinu 1962 nú gerð 

stutt skil. Stefnandi í málinu var American Thermos (AM). AM hélt því fram að THERMOS 

væri vörumerki sem væri kyrfilega og eingöngu tengt við vörur hans og hefði verið það allt 

frá því hitabrúsar voru fyrst markaðssettir og seldir í Bandríkjunum árið 1907. Varnaraðilinn, 

Aladdin Industries, hélt því á hinn bóginn fram að vörumerkið væri orðið að almennu heiti 

yfir hvaða hitaeinangrandi ílát sem unnt væri að nota til að halda drykkjar- eða 

matarföngum heitum eða köldum. Máli sínu til stuðnings lét Aladdin Industries framkvæma 

neytendakönnun. Þar voru fyrst settar fram þrjár hæfnisspurningar til að komast að því 

hvort viðkomandi neytendur þekktu til vörunnar. Í framhaldinu voru níu spurningar lagðar 

fyrir þá neytendur sem uppfylltu hæfniskröfurnar með því markmiði að ákvarða hvort 

THERMOS væri eða væri ekki notað með almennum hætti af meiri hluta landsmanna. Meðal 

annars var spurt: „Ef þú værir að fara í verslun til að kaupa ílát sem heldur drykkjar- eða 

matarföngum heitum eða köldum, hvers konar verslun myndir þú fara í?“, „Eftir að í búðina 

er komið, hvað myndir þú segja við afgreiðslumanninn að þig vantaði, það er hvað myndir 

þú biðja um?“ Um það bil 75% af þeim sem svöruðu könnuninni og uppfylltu hæfisskilyrðin 

kölluðu slík ílát „thermos“ (í. hitabrúsi) en einungis 12% svarenda notuðu eða þekktu 

THERMOS sem tiltekið vörumerki. Bandaríski umdæmisdómstólinn féllst á að umrædd 

könnun hefði uppfyllt viðurkennda fræðilega staðla. Á næstu árum og áratugum hlaut 

Thermos-könnunaraðferðin nokkra gagnrýni. Gagnrýnin beindist helst að þeirri staðreynd að 

þeir sem svara könnun hverju sinni kunna að nefna ítrekað tiltekið vörumerki án þess þó að 

nefna grunneðli orðsins, það er hvort það er að þeirra mati almennt heiti vöru eða gefur 
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uppruna vöru til kynna.209 Þrátt fyrir gagnrýnina er Thermos-könnunaraðferðin enn þann 

dag í dag mikið notað könnunarform vestanhafs. Því til stuðnings má nefna að könnunin var 

notuð árið 2000 til að ákvarða hvort orðið PILATES væri almennt heiti yfir tiltekið æfingakerfi 

eða ekki.210 Skoðanakannanir hafa talsvert forskot á aðrar leiðir til sönnunar í málum sem 

þessum enda hafa vel útfærðar kannanir burði til að greina með allmikilli nákvæmni hvernig 

neytendur túlka og skilja tiltekið hugtak, það er hvernig neytendur hugsa.211 

 

5.5. Eitt sinni almennt heiti, ávallt almennt heiti. Eða hvað? 

Það mætti ef til vill ætla að þar sem vörumerki getur orðið að almennu heiti hvenær sem er 

á lífsleið sinni geti almennt heiti að sama skapi þróast í að verða vörumerki hvenær sem er. 

Sú er þó yfirleitt ekki raunin. Til að slíkt geti átt sér stað þarf hin almenna merking orðsins að 

vera hartnær afmáð úr hugum neytenda.212 Í þau fáu skipti sem dómstólar hafa fallist á að 

fyrrum almennt heiti geti þjónað hlutverki vörumerkis hefur yfirleitt verið um að ræða orð 

sem hóf feril sinn sem vörumerki, varð fórnarlamb eigin velgengni og þróaðist í að verða 

almennt heiti. Eiganda þess tókst svo að löngum tíma liðnum að endurheimta stöðu orðsins 

sem vörumerkis. Sjaldgæft er að þetta gerist.213 Sennilega er þekktasta dæmið bandaríska 

SINGER-málið.214 Singer var fyrirtæki sem hóf framleiðslu á saumavélum um miðja nítjándu 

öld. Árið 1896 þótti orðið „singer“ hins vegar vera farið að tákna tiltekna tegund saumavéla 

og þótti ekki lengur tækt sem vörumerki. Heimildir herma að í kjölfarið hafi til að mynda 

helsti keppinautur Singer-samsteypunnar, Mason, verið kleift að nefna sínar saumavélar 

„MASON brand singer.“215 Um miðja tuttugustu öldina þótti orðið hins vegar enn á ný til 

þess fallið að vera sérkennandi fyrir vörur eins tiltekins framleiðanda og endurheimti Singer 

því rétt sinn samkvæmt dómsúrskurði árið 1953.216 Sama var uppi á teningnum í 
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GOODYEAR-málinu.217 Vörumerkið GOODYEAR þótti árið 1888 ekki tækt sem vörumerki þar 

sem það var talið lýsandi fyrir tiltekna vörutegund, það er bíldekk. GOODYEAR var þar með 

álitið almennt heiti. Hins vegar tókst eiganda vörumerkisins að endurheimta það tæpum 

áttatíu árum síðar þegar það þótti aftur geta þjónað hlutverki vörumerkis.218 Þessi dæmi 

sýna hvernig almennt heiti getur endurheimt sérstöðu sína á ný með fulltingi tækniframfara 

og aukins úrvals innan þess vöruflokks sem í hlut á. 

Þá er ekki með öllu óþekkt að heiti sem í upphafi var almennt heiti hafi síðar orðið að 

vörumerki og er Microsoft WINDOWS-málið dæmi þess.219 Það liggja fyrir sannanir um að 

þegar fyrirtækið Microsoft tók upp notkun orðsins árið 1985 hafi það þegar verið í almennri 

notkun til að lýsa stýrikerfum fyrir tölvur. Microsoft fékk þrátt fyrir það vörumerkið 

WINDOWS skráð árið 1995. Árið 2001 kom fram á sjónarsviðið fyrirtækið Lindows.com og 

tilkynnti að það hefði í hyggju að kynna á markað stýrikerfi undir vörumerkinu „Lindows“ 

sem yrði í beinni samkeppni við Windows. Microsoft höfðaði í kjölfarið mál fyrir 

umdæmisdómstólnum í Seattle vegna meints brots á vörumerkjarétti sínum sökum líkinda 

merkjanna og krafðist meðal annars lögbanns á hið nýja vörumerki. Dómstólinn féllst ekki á 

kröfur Microsoft, aðallega vegna óvissu um lögmæti WINDOWS-vörumerkisins. Helstu 

málsástæður Lindows voru þær að WINDOWS hefði verið almennt heiti þegar Microsoft hóf 

notkun þess og lögðu máli sínu til stuðnings fram ýmsar sannanir þess að aðrir aðilar í 

viðskiptalífinu hefðu notað orðið áður en Microsoft eignaði sér það. Niðurstöður dómsins 

voru þær að Lindows hefði fært fullnægjandi sönnur fyrir því að fyrir árið 1985 hefðu 

neytendur á sviði tölvutækni skilið hugtakið „windows“ sem tegund af hugbúnaði fyrir tölvur 

þar sem „overlapping windows“ (í. skörun glugga) voru hinir ráðandi sjónrænu eiginleikar.220 

Það sem er áhugavert við WINDOWS-málið er að í dag er WINDOWS heimsþekkt vörumerki 

með skráningu í yfir 40 löndum.221 Það skýrist af því að eftir úrskurð umdæmisdómstólsins 

lét Microsoft framkvæma neytendakönnun samkvæmt Teflon-könnunarstaðli sem var 

kynntur í kafla 5.1.3. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að yfir 83% notenda á 
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atvinnumarkaði og 73% einkanotenda álitu WINDOWS vörumerki eins tiltekins fyrirtækis, 

Microsoft. Niðurstöðurnar voru því ótvíræðar og hugræn tengsl neytenda gagnvart 

vörumerkinu á pari við allra þekktustu merkin svo sem COCA-COLA. Málinu var áfrýjað en 

málsaðilar sömdu um málalok áður en deilan kom aftur til kasta dómstóla. Lindows.com 

breytti í kjölfarið vörumerki sínu í LINSPIRE.222  

Í þessum kafla hafa hin ýmsu álitaefni í tengslum við almenn heiti verið reifuð. 

Mikilvægur kjarni umfjöllunarinnar er þó eftir: Hvað verður til þess að vörumerki þróast yfir í 

almennt heiti og hvað getur vörumerkjaeigandi gert til að koma í veg fyrir slíka þróun? Eru 

þetta meðal þeirra viðfangsefna sem fjallað verður ítarlega um í næsta kafla.  
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6. Helstu ástæður þess að vörumerki verður að almennu heiti 

 6.1. Inngangur 

„Most trademark owners would like nothing better than to own the leading brand in 
their market sector. But such huge marketing success is a double-edged sword. 
Becoming the dominant ‘go-to’ brand in response, for example, to a request for 
‘cola’, ‘tissues’ or ‘sticky notes’, can lead to the worst possible catastrophe for brand 
owners: the mark becomes so ubiquitous and well-known among the public that it 
loses its essential distinctive function as a trademark.“223 

Í tilraun sinni til að skapa ævarandi hughrif vegna vörumerkja sinna hættir 

vörumerkjaeigendum til að gleyma að staldra við og velta fyrir sér hvort verið sé að beita 

réttum aðferðum við að ná markmiðinu. Helsta lærdóminn í þessum efnum má draga af 

þeim vörumerkjum sem hlotið hafa þau grimmu örlög að verða að almennum heitum svo 

sem vörumerkin fyrrverandi, ZIPPER, CELLOPHANE og GRAMOPHONE.224 Við umfjöllun um 

álitaefnið er rökrétt að reifa helstu ástæður þess að vörumerki verða að almennum heitum 

áður en vikið verður að því hvað eigandi vörumerkis getur gert til að glata ekki hinni 

verðmætu vernd sem fylgir einkaeign á slíku merki. 

Vörumerki getur þróast í að verða almennt heiti225 af einni eða fleiri neðangreindum 

ástæðum. 

6.2. Skortur á hentugu samheiti yfir vöru 

Að meginstefnu til er talið að hættan á því að vörumerki verði að almennu heiti sé þeim mun 

meiri ef merkið er ráðandi á markaðnum og hefur náð öflugri markaðsfestu. Þetta á 

sérstaklega við þegar viðskipti með vöru nálgast einkasölu eða einokun.226 

Vörumerkjaeigandi getur sótt um og öðlast eftirsótt einkaleyfi fyrir vöru sína. Einkaleyfa- og 

vörumerkjaeigandinn nýtur þá einokunar á framleiðslu vörunnar yfir þann tíma sem 

einkaleyfið er í gildi. Undir þeim kringumstæðum er ekki ólíklegt að vörumerki umræddrar 

vöru þjóni tvenns konar hlutverki; annars vegar að bera vitni um uppruna vörunnar, 

vörumerkjaeigandann og hins vegar að skilgreina vöruna sjálfa.227 Af því leiðir að ef 
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vörumerkjaeigandi spilar ekki rétt úr aðstæðum á meðan einkaleyfið er í gildi kann hann að 

verða fórnarlamb eigin velgengni þegar leyfið rennur út. Helgast það af því að þegar tími 

einkaleyfisins er útrunninn kann svo að vera að neytendur haldi áfram að nota vörumerkið 

sem heiti yfir vöruna, þar sem þeir í raun samsama merkið vörunni. Bayer, eigandi 

vörumerkisins ASPIRIN, stóð einmitt frammi fyrir þessu vandamáli því á líftíma einkaleyfisins 

láðist Bayer að kynna fyrir almenningi annað heiti á vörunni. Þvert á móti markaðssetti 

eigandinn vöruna eingöngu undir vörumerkinu ASPIRIN en bauð ekki fram neitt annað 

mögulegt heiti á lyfinu og ýtti þannig undir almennu notkun á merkinu.228 Í ASPIRIN-málinu 

kom fram að hinn almenni neytandi kannaðist ekki við raunverulegt heiti vörunnar, „acetyl 

salicylic acid“, og hefði auk þess ekki getað lagt slíkt heiti á minnið án nokkurrar þekkingar. 

Niðurstaða málsins var að orðið „aspirín“ gæti ekki lengur talist til gilds vörumerkis gagnvart 

neytendum þar sem það hafði misst alla burði til að þjóna hlutverki tilgreiningar uppruna í 

hugum þeirra. Orðið „aspirín“ var orðið tegundarheiti yfir verkjalyf í hugum neytenda.229  

Ef tryggja á langlífi vörumerkis er það því lykilatriði að til sé annað heiti yfir þá vöru eða 

þjónustu sem merkið stendur fyrir en einungis orðið sem nýtur vörumerkjaverndar og gildir 

þetta fullum fetum þrátt fyrir að ekkert einkaleyfi hafi verið fyrir hendi líkt og í ASPIRIN-

málinu. Þegar ekkert annað heiti en vörumerkið sjálft er til yfir vöruna, til nota fyrir bæði 

almenning og samkeppnisaðila, er einkaeign á slíku orði ekki tæk.230 Sum vörumerki dansa á 

línunni með tilliti til þess að verða almenn heiti sökum þess að vart fyrirfinnast hentugri 

hugtök yfir þau í tungumálinu. Ágætis dæmi um þetta er vörumerkið FRISBEE sem er 

óneitanlega hentugra heiti yfir fyrirbærið heldur en „kúptur fljúgandi plastdiskur“.231 Önnur 

vörumerki standa frammi fyrir sama Ginnungagapinu þar sem þau hafa orðið að samheiti 

yfir tiltekna vöru. VIAGRA, PROZAC og ROLLERBLADE eru dæmi um slík vörumerki.232  

Í þessum efnum skal hafa hugfast að þegar fyrirtæki markaðssetja vöru er það ætlun 

flestra að varan nái sterkri og varanlegri markaðsfestu. Þegar vörumerki er samsamað 

tiltekinni vöru er ljóst að markaðsfesta þess vörumerkis er orðin gríðarleg. Þegar neytendur 

tengja tiltekið vörumerki beint við vöruna sjálfa eru vörumerki samkeppnisaðila á sama tíma 
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oft útilokuð - vörumerkið eignar sér vöruna. Af þessum sökum er það vel þekkt að eigandi 

vörumerkis, sem stendur frammi fyrir þeirri hættu að verða að almennu heiti yfir vöru 

aðhefst ekkert til að stöðva téða þróun. Ástæðan er að á meðan merkið nýtur enn 

vörumerkjaréttar, en er á sama tíma orðið almennt heiti, vegnar vörumerki oft sértaklega 

vel. Í þessu samhengi má nefna THERMOS-málið. Niðurstaða dómsins grundvallaðist á því að 

eigandinn hafði skirrast við að koma í veg fyrir að merkið þróaðist yfir í almennt heiti. Í 

málinu kom fram að á árunum 1907 til 1923 hafði vörumerkjaeigandinn staðið fyrir 

auglýsingum og ýmsum opinberum kynningum á merki sínu sem gáfu til kynna að það væri 

almennt heiti. Markmið eigandans með þessu var að auka vinsældir merkisins. Í þessum 

herferðum var mögulegt almennt samheiti yfir vöruna, svo sem „hitaþolinn brúsi“, ekki 

kynnt jafnhliða vörumerkinu. Afleiðingarnar urðu þær að hugtakið skaut djúpum rótum í 

hugum neytenda sem almennt heiti.233 

 

6.3. Röng notkun annarra á vörumerki 

Eins og nefnt var hér að framan skiptir það fólk yfirleitt ekki máli hvort tiltekið orð nýtur 

vörumerkjaverndar eða ekki. Neytendur staldra ekki við í amstri dagsins til að athuga hvort 

þeir noti tiltekið vörumerki sem almennt heiti eða vörumerki. Afleiðing þess er sú að mörg 

vörumerki eru ranglega notuð í daglegu tali, til að mynda tala margir um að „tvíta um hluti“ í 

stað þess að „birta skilaboð á Twitter-vefsíðunni.“ Afleiðing þess háttar orðanotkunar verður 

sú að samsömun á sér stað milli merkisins og vörunnar sjálfrar.234 Eins þekkist að neytendur 

valda því að vörumerki verður að almennu heiti með því að tengja vörumerkið við tiltekna 

staðalímynd eða menningarlega stöðu út fyrir upprunalegan tilgang vörumerkisins.235 Hinir 

svokölluðu „teflon forsetar“ (e. Teflon President) í Bandaríkjunum236 eru dæmi um þetta en 

stjórnmálamenn þar vestra eru sagðir vera „teflon forsetar“ þegar engar ásakanir virðast 

„festast við þá.“237  
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Í ljósi þess að vörumerki getur hætt að teljast auðkennandi fyrir vöru og orðið að 

almennu heiti sökum þess að heitið var notað sem annað en vörumerki kann lesandi að 

spyrja hvort þriðji aðili geti vísvitandi beitt sér fyrir því að vörumerki sé notað á rangan hátt 

með fyrrgreindum afleiðingum. Samkvæmt fræðikenningum í greininni er raunin sú að þriðji 

aðili getur svipt vörumerki aðgreinandi eiginleikum sínum með slíkri óæskilegri notkun á 

merkinu. Þetta gildir þótt slíkt sé vísvitandi gert og af ásetningi.238 Ástæðan er að þegar 

vörumerki býr ekki lengur yfir sérkenni þá getur það ekki þjónað hlutverki sínu, óháð því 

hvernig þau örlög komu til. Á hinn bóginn er í framkvæmd horft til þess hvort það sé sami 

aðili sem einsetur sér að gera vörumerki að almennu heiti og krefst þess síðan að 

vörumerkið verði afskráð. Í þeim tilvikum yrði minna vægi talið fólgið í sönnunarfærslu þess 

aðila sem gerði kröfu um að merkið teldist vera orðið almennt heiti. Þar af leiðandi er ljóst 

að ef einhver reynir með augljósum hætti að gera vörumerki að almennu heiti þá er hæpið 

fyrir þann hinn sama að höfða ógildingarmál vegna merkisins.239 Í Evrópulöggjöf á sviði 

vörumerkjaréttar er aðildarríkjum ekki gert skylt að vernda vörumerkjaeigendur sérstaklega 

gegn slíkri skaðlegri hegðun þriðja aðila.240 Í vörumerkjatilskipuninni er hins vegar ekki girt 

fyrir möguleika aðildarríkja til að veita slíka viðbótarvernd. Þvert á móti er aðildarríkjum 

frjálst að bjóða upp á aðskilin úrræði til verndar skaðlegri hegðun.241 Í máli Dómstóls 

Evrópusambandsins, ROBELCO-málinu242, var tekist á um hvort Benelux-löggjöf veitti slíka 

viðbótarvernd umfram vörumerkjatilskipunina. Deilan sneri að líkindum milli firmaheitis 

fyrirtækisins Robelco og vörumerkis annars fyrirtækis, ROBECO. Í málinu benti dómstóllinn á 

að samræming samkvæmt grein 5 í vörumerkjatilskipuninni hefði ekki áhrif á ákvæði 

landsréttar sem veittu merki vernd gegn notkun sem fæli í sér ósanngjarnan ávinning eða sé 

skaðleg sérkennandi eiginleikum merkis eða orðstír merkis. Í dóminum sagði að í tilvikum 

sem þessum væri nauðsynlegt að líta til landsréttar aðildarríkja til að ákvarða eðli og umfang 

verndar til handa vörumerkjaeigendum sem staðhæfa að þeir hafi orðið fyrir skaða sökum 

slíkrar notkunar. Samkvæmt framangreindu virðist það sett í vald aðildarríkja að ákveða 

hvort sporna eigi gegn því að þriðji aðili geti af ásetningi gert vörumerki annars aðila að 

almennu heiti. 
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6.4. Fjölmiðlar, orðabækur og aðrir prentmiðlar 

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem haldið var í Suður-Afríku árið 2010 er mörgum enn í 

fersku minni. Eitt af því sem stendur upp úr er hljómurinn í vuvuzela-hornunum sem er nú 

greyptur í huga margra um ókomna tíð. Fáir vita þó að VUVUZELA er skráð Evrópuvörumerki 

fyrir hljóðfæri og leikföng í eigu Suður-Afrísks fyrirtækis en eins og gefur að skilja eru 

umtalsverð verðmæti fólgin í vörumerkinu.243 Hornin vöktu ómælda athygli á meðan á 

mótinu stóð, svo mikla að árið 2011 var það skilgreint í ensku Oxford-orðabókinni að það 

væri nafnorð og merkti „ílangt horn sem stuðningsmenn knattspyrnuliða í Suður-Afríku 

nota.“244 Fyrir vörumerkjaeigandann var ekki um heiður að ræða heldur hljómuðu 

viðvörunarbjöllur. Óeftirsóknarverð þróun var hafin, þróun merkisins í átt þess að verða að 

almennu heiti.245  

Það er í mörg horn að líta þegar metið er hvort tiltekið vörumerki er orðið almennt heiti 

yfir vöru. Notkun vörumerkis, án þess að hafa viðskiptalegan tilgang, svo sem í dagblöðum 

og orðabókum, getur vissulega verið eitt af þeim atriðum sem úrskurðaraðilar horfa til við 

matið.246 Hvað hlutverk orðabóka varðar í þessu ferli þykir endanlega sýnt fram á að 

vörumerki sé orðið að almennu heiti þegar það er skilgreint í orðabók án þess að jafnframt 

sé getið að um vörumerki sé að ræða.247 Í þessu sambandi má nefna úrskurð 

áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum í VESPU-málinu248 en þar var tekist á um 

ýmiss konar notkun vörumerkis í öðrum en viðskiptalegum tilgangi. Málsatvik voru þau að 

Einkaleyfastofa synjaði um skráningu á vörumerkinu VESPA fyrir ökutæki þar sem orðið 

„vespa“ hefði lengi verið notað hér á landi fyrir tiltekna tegund bifhjóla. Í rökstuðningi fyrir 

niðurstöðu sinni benti Einkaleyfastofan á að orðið væri skýrt í Íslensku alfræðiorðabókinni 

sem var útgefin af Erni og Örlygi árið 1990, sem létt bifhjól með lágri grind og litlum hjólum. 

Einkaleyfastofa benti jafnframt á að samkvæmt upplýsingum frá Íslenskri málstöð væri orðið 
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„vespa“ að finna í Bílorðasafni sem kom út árið 1995. Þar var orðið talið þýðing á enska 

orðinu “motorscooter”. Einkaleyfastofan lét ekki þar við sitja heldur vísaði ennfremur til 

notkunar orðsins í fjölmiðlum. Til dæmis var bent á þá nýlega blaðagrein í Degi-Tímanum 

sem bar yfirskriftina „Hún keyrir um á tveggja hestafla Suzuki vespu og hefur gert það í fimm 

ár“.249 Að mati Einkaleyfastofu voru nefnd dæmi talin skýr merki þess að um almennt heiti 

væri að ræða.250 

Eins og VESPU-málið ber með sér er vissulega horft til þess hvernig utanaðkomandi 

aðilar, svo sem fjölmiðlar og orðabækur, nota vörumerki. Þannig hélt stefndi, félagið 

FoodCo, því fram í áðurnefndu TWISTER-máli að vörumerkið TWISTER væri orðið að 

almennu heiti. Til stuðnings máli sínu vísaði félagið til orðabókar sem skilgreindi „twister“ á 

eftirfarandi hátt: „Maður sem snýr (e-u) eða snýr upp á (e-ð).“ Notkun orðsins um matvöru 

væri þannig lýsandi um matvöru sem snúin sé á einhvern hátt. Dómurinn féllst ekki á þessi 

rök og sló því föstu að hið umdeilda orð teldist ekki almennt heiti.  

 

6.5. WALKMAN-málið 

Með tilliti til framangreindrar umfjöllunar má benda á að alla jafna er ástæðan fyrir 

títtnefndri þróun vörumerkis ekki einhlít heldur kemur margt til og má segja að ýmsar 

aðstæður hjálpist að. Að endingu þykir því tilefni til að reifa WALKMAN-málið251 en 

dómurinn sýnir glögglega hvernig margþættar ástæður valda í sameiningu örlagaríkum 

dauðdaga vörumerkis. Atvik málsins voru þau að japanski tæknirisinn Sony hóf þróun 

ferðageislaspilara árið 1979 og hlaut skráningu vörumerkisins SONY WALKMAN fyrir þess 

konar spilara, meðal annars í Austurríki. Skemmst er frá því að segja að ferðageislaspilarinn 

sló í gegn um heim allan og var Austurríki þar engin undantekning. Allt frá skráningu 

merkisins þar í landi stóð hið austurríska dótturfélag Sony í vörumerkjadeilum til verndar 

merkinu, að meðaltali tvisvar til þrisvar á ári.252 Árin liðu og með tímanum voru bæði 
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söluaðilar og neytendur sagðir tengja „Walkman“ við ferðageislaspilara frá fleiri en einum 

framleiðanda, Sony þar á meðal. Árið 1994 gaf austurrísk raftækjaverslun, Timetron, út 

sölubækling þar sem hugtakið „Walkman“ var notað um vörur Sony sem og annarra. 

Dótturfélag Sony höfðaði mál vegna auglýsingarinnar og krafðist lögbanns á birtingu hennar. 

Árið 2002 fór tók Hæstiréttur Austurríkis málið til meðferðar. Niðurstaða dómsins var að 

hugtakið væri hluti almennrar málnotkunar og án sérstakrar tengingar við vörur Sony fremur 

en annarra framleiðenda. Þessu til stuðnings vísaði dómurinn til notkunar hugtaksins svo 

sem á hlutaveltum, sýningum og í austurrískum og þýskum orðabókum, án þess að þar væri 

uppruni hugtaksins tilgreindur. Þungamiðja dómsins var hins vegar sú staðreynd að hvorki 

sölumenn né neytendur þóttu þekkja til fullnægjandi staðgönguheitis til að nota yfir 

ferðageislaspilara framleiddum af öðrum en Sony. Var talið að fyrst svo væri komið væri ekki 

unnt að réttlæta einkaeign á merkinu enda væri með veitingu vörumerkjaverndar verið að 

hindra eðlilega tjáningu á markaðnum. Niðurstaðan er athyglisverð þegar litið er til þess að 

Sony hafði í áraraðir reynt að verjast misnotkun á vörumerkinu í fjölmörgum málaferlum. 

Þrátt fyrir þá tilburði Sony lagði Hæstiréttur Austurríkis áherslu á að tæknirisinn hefði samt 

sem áður ekki varið merki sitt nægilega vel, til að mynda með því að reyna að koma í veg 

fyrir að merkið væri skilgreint í orðabókum.  

Niðurstaða WALKMAN-málsins er ágætis undanfari þess sem koma skal í eftirfarandi 

umfjöllun en í næsta kafla verða raktar þær aðferðir sem vörumerkjaeigandi getur tamið sér 

í því skyni að hindra að merki verði almennt heiti. Má þar finna eitt og annað sem gagnast 

hefði hinu austurríska dótturfélagi Sony í sinni baráttu. 
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7. Hvernig hindrar eigandi vörumerkis það í að verða almennt heiti? 

7.1. Inngangur 

Árið 1974 fékk franska fyrirtækið Bardinet vörumerkið PINA COLADA skráð fyrir áfengar 

veigar aðrar en bjór.253 Fyrirtækinu gat varla rennt í grun hversu feiknarlegum vinsældum 

vörumerkið ætti eftir að ná en málið er lýsandi dæmi þess hversu auðvelt er að vera vitur 

eftir á. Árið 2001 missti fyrirtækið vörumerkjarétt sinn þar sem vörumerkið þótti ekki lengur 

tækt til að aðgreina vörur fyrirtækisins frá vörum annarra. Þvert á móti þótti það orðið 

almennt heiti yfir tiltekna tegund hanastéls.254 Af hálfu dómsins var sérstök áhersla lögð á að 

vörumerkjaeigandinn hefði staðið aðgerðarlaus hjá á meðan fjöldamörg brot á 

vörumerkjarétti hans áttu sér stað. Allt frá árinu 1974 hafði Bardinet ekkert aðhafst til að 

sporna við þeirri almennu notkun á vörumerki þess sem átti sér stað á matseðlum veitinga- 

og vínhúsa um heim allan, í matreiðslubókum, á Internetinu, í auglýsingum og víðar.255 Af 

PINA COLADA-málinu256 má draga dýrmætan lærdóm: Vilji eigandi vörumerkis ekki eiga á 

hættu að missa vörumerkjarétt sinn með þessum hætti skal hann einsetja sér strax frá 

upphafi að fylgja vandlega útfærðri stefnu til að upplýsa neytendur, fjölmiðla og aðra um 

rétt sinn. Þá þarf slík stefna að vera til þess fallin að draga úr óæskilegri notkun merkis auk 

þess sem gera þarf fjárhagsáætlun um útfærslu stefnu af þessum toga.257  

Í þessum kafla verður fjallað um hvert efnisinnihald stefnu sem eigandi vörumerkis setur 

til varnar merki sínu gæti verið. Með öðrum orðum verður leitast við að svara því til hvaða 

ráða vörumerkjaeigandi getur gripið til að hindra að vörumerki hans verði að almennu heiti.  

 

7.2. Annað tækt heiti yfir vöru 

Í málum þar sem vörumerki hefur verið úrskurðað almennt heiti virðist töluvert algengt að 

sökin sé vörumerkjaeigandans sjálfs. Þetta á einkum við í þeim tilvikum sem eigandinn hefur 

ekki gefið vörumerkjavarinni vöru hljómgott og þjált almennt heiti á sama tíma og 
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vörumerkið er kynnt líkt og fjallað var um í kafla 6.258 Þegar ný vara er sett á markað þarf 

þannig að byrja á því að ganga úr skugga um að almenningur hafi hentugt almennt heiti yfir 

vöruna í sínum orðaforða. Hið almenna heiti má þá ekki vera tilvitnun í vörumerkið sjálft. Sé 

ekki til neitt hentugt heiti gæti þurft að „finna það upp“ og koma því á framfæri. Þetta má til 

dæmis gera í gegnum fjölmiðla en eins má viðhafa slíka kynningu samhliða markaðssetningu 

vörumerkisins.259 Löng, óþjál og heiti sem ekki eru líkleg til að festast mönnum í minni, líkt 

og „kúptur fljúgandi plastdiskur“, hvetja almenning til að segja „frisbee“.260 Á það 

sérstaklega við þegar verið er að kynna á markað nýstárlega eða áður óþekkta vöru.261 

Ávinningurinn af kynningu almenns heitis samhliða vörumerki er sá að þá hneigist 

almenningur síður til þess að nota vörumerkjaheitið um sambærilegar vörur 

samkeppnisaðila.262 Dæmi um þessa tækni er að kynna hugtakið „vasadiskó“ samtímis 

vörumerkinu WALKMAN eða „plastfilma“ samtímis vörumerkinu CELLOPHANE.263 Almenna 

heitið yfir vöruna má þó ekki koma fram of seint því mæltu máli almennings er ekki 

auðstjórnað. Þetta á sér í lagi við eftir að tiltekið orð hefur fest sig í sessi. Í áðurnefndu 

THERMOS-máli264 kom fram að vörumerkjaeigandinn hafði verið of seinn að kynna mögulegt 

almennt samheiti yfir vöruna. Hin útbreidda notkun vörumerkisins var þegar greypt í 

málvitund neytenda og þrátt fyrir mikla viðleitni til að snúa þróuninni við var ekkert sem 

eigandinn gat gert til að kippa orðinu aftur úr hinum „vitsmunalega almenningi“ 

tungumálsins. Til undirstrikunar má nefna að í bandaríska POLAROID-málinu265 hélst 

vörumerkjavernd yfir POLAROID-merkinu þrátt fyrir almennt eðli merkisins þar sem 

samkeppnisaðila hafði verið séð fyrir öðrum orðum og heitum til að geta lýst vöru sinni á 

fullnægjandi hátt. Ber niðurstaða málsins því vitni hve miklir hagsmunir geta falist í því fyrir 

eiganda vörumerkis að til sé almennt heiti, ótengt vörumerki hans, sem samkeppnisaðilar 

geta notað á sínar vörur.266 
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Þó skal vakin athygli á að leit staðgönguheitis yfir vöru getur verið ekki síður vandasöm 

en leitin að viðeigandi vörumerki enda má hið almenna heiti ekki vera það almennt að 

sérkennandi eiginleikar vörunnar komist ekki til skila. Heitið þarf að vera grípandi og 

notendavænt ef neytendur eiga að geta fallist á að nota það í stað vörumerkisins.267 Til 

dæmis kann almenna hugtakið „sterk sósa“ að vera ófullnægjandi til að sannfæra neytendur 

um að um sé að ræða TABASCO-sósu með öllum þeim sérlegu bragðeinkennum sem sú sósa 

býr yfir.268 

Vörumerkjaeigandi skal forðast að nota vörumerki til að lýsa eiginleikum vörunnar 

sjálfrar og skal fremur nota almennt heiti í þeim tilgangi. Ástralska BLU-RAY-málið269 er 

ágætt dæmi til útskýringa. Vörumerkjaeigandinn, hið hollenska Koninklijke PHILIPS, leitaðist 

við að fá skráningu fyrir vörumerkið BLU-RAY í Ástralíu. Niðurstaða málsins varð að 

neytendur álitu BLU-RAY vera almennt heiti þar sem PHILIPS og nytjaleyfishafar notuðu 

vörumerkið til að lýsa eiginleikum þeirra vara sem vörumerkið stóð fyrir í stað þess að nota 

það sem eiginlegt vörumerki. Skráningunni var því hafnað á þeirri forsendu þess að 

vörumerkið væri orðið almennt heiti. Verður hér að teljast um rökrétta niðurstöðu að ræða 

og í henni kristallast hættan sem lýsandi vörumerki geta haft í för með sér fyrir eiganda þess. 

 

7.3. Rétt framsetning vörumerkis 

„If trademark owner uses mark as generic name, it should come as no surprise that 
the public does as well“.270 

 
Lesandi kann að spyrja hvort það geti raunverulega skipt sköpum um framtíð merkis hvernig 

eigandi þess setur það fram í texta. Þeirri spurningu verður að svara játandi. Í því sambandi 

er vert að benda á orð á borð við rúllustigi (ESCALATOR)271, steinolía (KEROSENE), kornflex 

(CORN FLAKES) og jó-jó (Y0-Y0)272 en öll þessi þekktu vöruheiti voru eitt sinn farsæl 
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vörumerki í einkaeign fyrirtækja. Sökum rangrar notkunar urðu þau hins vegar að almennum 

vöruheitum og glötuðu vörumerkjavernd í flestum ríkjum.273  

Í baráttunni fyrir vernd vörumerkis er árangursríkasta vopnið í vopnabúri eiganda merkis 

sennilega að nota vörumerki sitt með réttum hætti.274 Í markaðssetningu, auglýsingum, við 

pökkun og í öllum opinberum tjáskiptum þarf að setja vörumerkið fram sem vörumerki en 

aldrei sem heiti vörunnar eða þjónustunnar.275 Felur þetta til dæmis í sér að rita vörumerkið 

með hástöfum eða að minnsta kosti rita fyrsta staf í heiti þess með hástaf. Eins getur verið 

ráðlegt að nota aðgreinandi prentstafi svo sem skrautstafi eða listræna skreytingu af 

einhverju tagi þegar sjálft vörumerkið er ritað svo að merkið skeri sig frá hefðbundnum 

texta.276 Jafnframt þarf ávallt að gæta samræmis og setja vörumerkið fram með samskonar 

hætti í hvert skipti sem það er ritað svo almenningur átti sig á að um eitt og sama merkið er 

að ræða. Með því er einnig áhersla lögð á að um vörumerki sé að ræða, ekki hvert annað 

almennt orð.277 Ennfremur er óæskilegt að setja eintölu-merki fram í fleirtölu. Til að mynda 

væri rétt framsetning á vörumerkinu OREO að segja „OREO-kökur“ en ekki „OREOS-kökur“. 

Vörumerkjaeigendur ættu aldrei að nota vörumerki sitt sem sagnorð eða nafnorð þar 

sem það gefur til kynna að um almennt heiti sé að ræða.278 Í bandaríska SINGER-málinu279 

lagði dómurinn sérstaka áherslu á þá skoðun sína að þegar vörumerki væri notað sem 

nafnorð fæli það í sér notkun á merkinu sem almennt heiti. Í þeim skilningi væri rangt að tala 

um „að ray-baninn fullkomni útlitið“ en rétt að segja að „RAY-BAN-gleraugu fari hverjum 

manni vel.“ Eins væri rangt að segjast vera að „xeroxa skjöl“ en rétt að segja „ljósritun með 

XEROX-ljósritunarvél.“280 Ágæt viðmiðun til að kanna hvort vörumerki sé notað rétt í þessu 

tilliti er að fjarlægja vörumerkið úr setningunni og meta hvort setningin gangi ennþá upp. 
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Geri hún það er notkunin rétt en að öðrum kosti ekki.281 Sérlega varasamt er að nota 

vörumerkið sem nafnorð og með lágstaf í upphafi orðsins.282 Að framangreindu sögðu má 

nefna danskan dóm sem dæmi. Í ADVENTURE-málinu283 var deilt um hvort hugtakið 

„adventure“ (í. ævintýri) væri orðið að almennu heiti yfir tiltekna tegund af ferðaþjónustu. 

Forsaga málsins var sú að ferðaþjónustufyrirtækið Albatros Travel skráði vörumerkið 

ADVENTURE fyrir þjónustu sína. Skráningin var í nokkrum mismunandi útfærslum, til dæmis 

orðasamböndin „ADVENTURE SAFARI“ og „ADVENTURETRAVEL CLUB“. Við markaðssetningu 

á þjónustu sinni notaði fyrirtækið orðið „adventure“ í margs konar útfærslum án þess að 

gæta samræmis, til að mynda sem nafnorð í slagorði sínu „Alt i rundrejser og adventure“. 

Með tímanum hófu samkeppnisaðilar Albatros að nota orðið „adventure“ með samskonar 

hætti við eigin markaðssetningu. Í kjölfarið fór orðið að skjóta upp kollinum í fjölmiðlum og 

ferðasölubæklingum þar sem það var notað með almennum hætti. Í framhaldinu var orðið 

tekið upp í danska orðabók sem danskt nýyrði sem notað væri um ævintýraferðir. 

Niðurstaða dómsins var að merkið hefði glatað vörumerkjavernd sinni. Var tekið fram að 

upprunalega hefði merkið ADVENTURE notið sérkennis fyrir þjónustu vörumerkjaeigandans 

en sökum rangrar notkunar hans sjálfs á vörumerkinu þótti merkið vera orðið að almennu 

heiti yfir tiltekna tegund ferðaþjónustu.  

Til eru alþjóðleg tákn á borð við ® og ™ sem eru sérstaklega ætluð til auðkenningar 

vörumerkis og er æskilegt að vörumerkjaeigandi noti tákn af þessu tagi með merki sínu. 

Þessum táknum má lýsa sem tilkynningum til almennings um stöðu merkisins sem 

vörumerkisins, til að mynda um eignarhald þess.284 Merkið ® stendur fyrir „skráð vörumerki“ 

(e. registered trademark) og gefur til kynna að merkið sé skráð vörumerki í einu eða fleiri 

löndum.285 Í sumum tilvikum felst í því heimild fyrir eigandann til að krefjast skaðabóta 

vegna heimildarlausrar notkunar á merkinu.286 Merkið ™ er hins vegar notað í flestum 

löndum með vörumerkjum sem ekki eru skráð og þjónar því hlutverki að gefa almenningi til 

kynna að hlutaðeigandi orð, mynd, slagorð, hönnun eða önnur birtingarmynd merkisins sé 
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notað sem vörumerki og að notandi þess geri tilkall til vörumerkjaréttar yfir því.287 Sum lönd 

notast við annars konar merkingar. Sem dæmi má nefna að notast er við „Marca Registrada“ 

(í. skrásett vörumerki) eða einfaldlega „MR“ í spænskumælandi löndum og að sama skapi 

notast frönskumælandi lönd almennt við „Marque Déposée”, „Marque de Commerce” eða 

skammstafanirnar MD og MC.288 Hér skal þó vakin athygli á að notkun umræddra tákna fylgir 

ekki trygging fyrir því að eigandinn muni hafa betur í deilu um tiltekið vörumerki, enda hafa 

táknin sem slík enga lögfræðilega þýðingu heldur gefa fremur til kynna að einhver telji sig 

eiga rétt yfir merkinu.289 Á hinn bóginn felast í notkun þeirra skýr skilaboð frá 

vörumerkjaeiganda til keppinauta og almennings um þann eindregna vilja eigandans að 

merkið verði ekki að almennu heiti. Til að ná markmiði sínu getur eigandi merkis einnig farið 

þá leið að fella hugtakið „brand“ (í. vörumerki) saman við vörumerkjaheitið sjálft svo það 

verði hluti af vörumerkinu sjálfu. Þessi leið var einmitt farin af eigendum „NutraSweet brand 

sweetener“.290 Bandaríska fyrirtækið Johnson & Johnson fór einnig þessa útsjónarsömu leið 

og breyttu vörumerki sínu „BAND-AID“ í „BAND-AID brand.“291 Breytingin reyndist 

árangursrík því fyrirtækið hélt vörumerkjarétti sínum þrátt fyrir að við lægi að merkið yrði að 

almennu heiti yfir plástra.292 

Að lokum skal áhersla lögð á að í málsmeðferð fyrir dómi getur það komið 

vörumerkjaeiganda um koll ef hann verður uppvís af því að hafa notað vörumerki sitt sem 

almennt heiti í prentuðu máli. Slíkt kynni að verða notað gegn honum fyrir dómi.293 

 

7.4. Eftirlit með vörumerki 

Í viðleitni til verndar vörumerki sínu þarf eigandi merkis að vera stöðugt á varðbergi og hafa 

eftirlit með athöfnum meðal annars samkeppnisaðila, dreifingaraðila, endursöluaðila og 

fjölmiðla. Vörumerkjaeigandi þarf að leitast við að hindra þessa aðila í að nota vörumerkið 

sem almennt heiti.294 Eins þarf að huga að öllu útgefnu efni svo sem orðabókum, 
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skáldsögum, matreiðslubókum, mat- og vínseðlum og vefsíðum svo eitthvað sé nefnt.295 

Hafa þarf umsvifalaust samband við þá sem nota vörumerkið ranglega sem almennt heiti og 

krefjast þess að slíkri notkun verði hætt. Hér má til dæmis benda á 11. gr. vml. en þar segir 

að samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis beri höfundum og útgefendum orðabóka, 

handbóka, kennslubóka og þess háttar sérfræðirita að gæta þess að merki sé ekki birt nema 

þess sé jafnframt getið að um skráð vörumerki sé að ræða.296 Í athugasemdum við 11. gr. í 

frumvarpi með vml. kemur sérstaklega fram að tómlæti í þessum efnum geti valdið 

réttarspjöllum og er með því verið að undirstrika mikilvægi þess að vörumerkjaeigendur 

sinni þessu eftirliti.297 

Coca-Cola-samsteypan hefur sýnt mikið harðfylgi þegar kemur að því að verja 

vörumerkin sín enda mikil verðmæti í húfi eins og komið var inn á í 2. kafla. Hér má nefna 

COCA-COLA-málið298 til útskýringar. Í málinu kom fram að Coca-Cola hafi ráðið starfsfólk 

sérstaklega til að fara á smásölustaði sem ekki voru í viðskiptasambandi við Coca-Cola til að 

panta þar „eina kók.“ Ef svo fór að viðkomandi veitingahús eða verslun bauð fram tegund af 

kóladrykk, án þess að tilgreina sérstaklega að ekki væri um hið eina sanna Coke að ræða, var 

sýnishorn af drykknum sent á rannsóknarstofu til efnafræðilegrar greiningar. Ef í ljós kom að 

ekki var um Coca-Cola að ræða bað samsteypan viðkomandi söluaðila um að stöðva hina 

blekkjandi sölu samstundis. Ef ekki var umsvifalaust orðið við þeim tilmælum hikaði Coca-

Cola-samsteypan ekki við að höfða mál gegn viðkomandi á grundvelli vörumerkjablekkingar, 

eins og raunin var í þessu máli. Varnaraðili málsins, Overland, hélt því fram í vörn sinni að 

„Coke“ væri orðið að almennu heiti yfir alla kóladrykki og því væri ekki lengur unnt að veita 

merkinu vernd samkvæmt Lanham-löggjöfinni og væri því ekkert því til fyrirstöðu að þeir 

afgreiddu til dæmis Pepsi-Cola þegar beðið væri um Coke.299  

Nefna má nýlegt dæmi um hvernig eigendur vörumerkisins GOOGLE berjast fyrir merki 

sínu en leitarvélarisinn lenti nýverið í útistöðum við sænsku tungumálastofnunina. Árið 2012 
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var orðið „ogooglebar“, þýtt sem „ógooglanlegt“, tilnefnt sem eitt af hinum mörgu nýyrðum 

sænskrar tungu. GOOGLE setti sig í samband við stofnunina og fór þess á leit við hana að 

orðið yrði ekki formlega tekið upp í sænska tungu enda innihéldi það varið vörumerki 

GOOGLE. Jafnframt fór samsteypan fram á að orðið „google“ yrði ekki notað sem tilvísun í 

allar leitarvélar, óháð uppruna þeirra. Eftir nokkur átök féllst tungumálastofnunin loks á 

kröfur GOOGLE.300 Hefði GOOGLE ekki stöðvað aðgerðir stofnunarinnar er ekki loku fyrir það 

skotið að stutt hefði verið eftir af líftíma vörumerkisins þar í landi. 

Samkvæmt bandarískum vörumerkjarétti hvílir sú skylda á vörumerkjaeiganda að hann 

standi vörð um vörumerki sitt, vilji hann viðhalda vernd þess. Skirrist eigandi merkis við að 

sinna þessari skyldu getur það haft í för með sér að þarlendir dómstólar telji vörumerkið ekki 

lengur búa yfir upprunagreinandi eiginleikum.301 Á Íslandi og innan ESB er höfð hliðsjón af 

aðgerðum eða aðgerðaleysi eiganda vörumerkis í viðleitni hans til að vernda vörumerki sitt 

þegar metið er hvort merki sé orðið óhæft til að þjóna hlutverki vörumerkis. Þannig er það 

sett sem sérstakt skilyrði að annað hvort aðgerðir eða aðgerðaleysi vörumerkjaeiganda hafi 

valdið því að merki sé orðið að almennu heiti svo unnt sé að afskrá það.302 Í áðurnefndu LEVI 

STRAUSS-máli Dómstóls Evrópusambandsins var sérstaklega áréttað að aðgerðarleysi 

vörumerkjaeiganda í þessum efnum felist í að aðhafast ekkert þegar utanaðkomandi aðilar 

nota vörumerki hans ranglega, sérstaklega ef umrædd notkun felur í sér að sérkenni merkis 

er stefnt í hættu.  

Þá er talið að viðbrögð vörumerkjaeigenda við misnotkun verði að vera í samræmi við 

umfang misnotkunarinnar. Því meiri sem misnotkunin er þeim mun kröftugri viðbragða 

verður að krefjast af vörumerkjaeiganda.303 Í þessu sambandi má nefna franskan dóm, 

VINTAGE-málið.304 Árið 1991 fékk fyrirtækið Jenken SA vörumerkið VINTAGE skráð meðal 

annars fyrir föt. Síðar fór fyrirtækið Creeks fram á að merkið yrði afskráð þar sem viðamikla 

notkun þess sem almennt heiti mætti finna víða í samfélaginu. Niðurstaða dómsins var að 

viðbrögð vörumerkjaeigandans við hinni útbreiddu almennu notkun vörumerkisins hefðu 

verið ófullnægjandi. Dómurinn útlistaði skilmerkilega þau atriði sem lágu til grundvallar 

niðurstöðunni og um leið í hverju skort hefði á viðbrögð Jenken. Í fyrsta lagi gat Jenken 
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einungis sýnt fram á að hafa í eitt skipti höfðað mál vegna misnotkunar merkisins. Í öðru lagi 

gat hann ekki sannað að hann hefði fylgt eftir viðvörunum sem sendar voru til ýmissa 

fyrirtækja í tvö skipti. Í þriðja lagi hafði hann ekki aðhafst neitt gegn fjölmiðlum sem notuðu 

merkið sem almennt heiti og í fjórða lagi færði hann ekki fram sannanir fyrir því að hafa 

mótmælt fjölda vörumerkjaskráninga er innihéldu hugtakið „vintage“. Af þessum sökum 

missti Jenken rétt sinn til merkisins.  

 

7.5. Leiðbeiningar um rétta notkun vörumerkis 

Talsvert hefur verið fjallað um það að þegar kemur að vernd vörumerkis skipti rétt notkun 

þess höfuðmáli. Með fræðslu þar að lútandi er til muna unnt að auka líkur á að vörumerki 

verði notað á réttan hátt. Með tilliti til þess er eiganda vörumerkis ráðlagt að útbúa 

sérstakar leiðbeiningar handa þeim sem nota vörumerkið.305 Leiðbeiningar af þeim toga 

gætu til að mynda verið í formi notandahandbókar eða auglýsingaherferða. Þá gætu þær 

komið fram í vörubæklingum eða á vefsíðum vörumerkjaeiganda. Þekkt er að eigendur 

frægra vörumerkja leggi metnað í slíka vinnu, enda gríðarlegir hagsmunir í húfi. Eigandi 

vörumerkisins XEROX hélt á sínum tíma af stað í kostnaðarsama fræðsluherferð til að berjast 

gegn misnotkun á merki sínu og hefur í kjölfarið verið mörgum vörumerkjaeigendum góð 

fyrirmynd í þeim efnum. XEROX birti til að mynda auglýsingar í því augnamiði að fræða 

neytendur um hvernig nota ætti vörumerkið á réttan hátt.306 Ein slík auglýsing dró upp mynd 

af einskonar vörumerkjakirkjugarði þar sem hvíldu fyrrverandi vörumerki, svo sem rúllustigi 

(e. escalator), trampólín (e. trampoline), nælon (e. nylon), þurrís (e. dry ice) auk fleiri merkja. 

Efst í auglýsingunni stóð feitletrað: „Einu sinni vörumerki, ekki ávallt vörumerki.“ Undir 

fyrirsögninni var sögð saga hinna föllnu vörumerkja: „They were once proud trademarks, 

now they‘re just names. They failed to take precautions that would have helped them have a 

long and prosperous life.“307 Síðan fór XEROX þess á leit við lesendur að þeir hjálpuðu til við 

að hindra að XEROX hlyti sömu örlög. Lesendur voru til að mynda beðnir um að nota XEROX 

sem lýsingarorð, aldrei sem sagnorð eða nafnorð.308 Eigendur XEROX létu ekki þar við sitja 

heldur hafa síðan árið 2003 haldið úti fjölmörgum slíkum auglýsingaherferðum. Til að mynda 

kynnti fyrirtækið slagorð á borð við „ef þú notar XEROX á sama hátt og þú notar rennilás þá 
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skilur þú við vörumerkið okkar galopið“309 og „ef þú notar XEROX á sama hátt og Aspirin þá 

veldur þú okkur höfuðverk“.310 Herferðir af þessu tagi eru efalítið dýrar og útheimta mikla 

vinnu en í húfi eru gríðarmiklir hagsmunir. Vinnan skilaði sér nýlega þegar fyrirtækið uppskar 

ávöxt erfiðisins í XEROX-málinu311 á Indlandi. Þar stóð til að svipta vörumerkið 

vörumerkjavernd þar sem orðið „xerox“ þótti vera orðið almennt heiti yfir ljósritunarvélar. 

Indverska áfrýjunarnefndin komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að hlífa skyldi merkinu þar 

sem eigendur þess þóttu hafa „brugðist tímanlega við og þannig bjargað lífi vörumerkisins“. 

Vó þar þyngst á metunum hinar kröftugu auglýsingarherferðir sem eigendurnir höfðu kostað 

til.312 Þá má nefna að margir aðrir vörumerkjaeigendur, svo sem eigendur TABASCO, KODAK, 

KLEENEX, LEVI‘S og BACARDI hafa lagt upp í sambærilegar aðgerðir og eigendur XEROX til að 

verjast því að merki þeirra verði að almennu heiti.313  

7.6. Notkun vörumerkis fyrir fleiri en eina vörutegund 

Sé hætta á að tiltekið vörumerki verði almennt heiti yfir vöruflokk er mælt með því að nota 

vörumerkið fyrir fleiri vöruflokka, sé þess kostur. Notkun vörumerkisins fyrir aðrar vörur en 

þær sem vörumerkið er líklegt til að verða að almennu heiti fyrir gæti þannig reynst vel og 

haft þau áhrif að draga úr tengingu milli tiltekinnar vöru og vörumerkis í hugum neytenda.314 

Sem dæmi má nefna notkun vörumerkisins HOOVER fyrir önnur heimilistæki en bara 

ryksugur. Eins er ráðlagt að nota tiltekið vörumerki frekar fyrir heila vörulínu heldur en 

eingöngu fyrir eina vöru.315 NIKE vörumerkið er með þessum hætti notað bæði fyrir 

íþróttafatnað og skó.  

Í kaflanum hafa helstu forvarnir í málaflokknum verið raktar í því augnamiði að lesandi 

þekki og skilji helstu aðferðir sem tækar eru til að freista þess að hindra þróun merkis í 

almennt heiti. Kjarnaefnum ritgerðarinnar hafa nú verið gerð skil. Áður en helstu 

niðurstöður verða teknar saman verður nú vikið að ályktunum höfundar um hvort breytinga 

sé þörf innan sviðsins. 
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8. Er breytinga þörf á ríkjandi nálgun við mat almennra heita? 

8.1. Inngangur 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um almenn heiti og tengd málefni á tiltölulega hlutlægan 

hátt. Líkt og með önnur lögfræðileg álitefni getur þó verið nauðsynlegt að horfa á 

regluverkið gagnrýnum augum og íhuga hvort breytinga sé þörf, því einungis þannig á sér 

stað framþróun. Að mati höfundar er eitt og annað í nálgun bæði löggjafans og 

úrskurðaraðila á almennum heitum sem þyrfti endurskoðunar við og verður umfjöllun þessa 

kafla helguð tillögum þar að lútandi. Að gefnu tilefni ber að nefna að umfjöllun þessa kafla á 

ekki við um heiti sem eru almenn samkvæmt eðli sínu heldur eingöngu þau almennu heiti 

sem hefja lífskeið sitt sem vörumerki en missa síðar stöðu sína sem slík.  

 

8.2. Hvaða hagsmuni ber vörumerkjalöggjöf að vernda? 

Hagsmunir vörumerkjaeigenda verða iðulega undir í umræðunni um hvort eigi að vega 

þyngra, réttindi vörumerkjaeiganda til að verja merki sín eða þörf almennings og keppinauta 

til að nota orð óheft. Þannig skortir oft á að tekið sé tillit til þeirra gríðarlegu fjárhagslegu 

hagsmuna sem vörumerkjaeigendur og viðskiptalífið hafa af því að vörumerki njóti verndar. 

Sumir halda því fram að vissir merkiseigendur beiti óhikað þvingandi og takmarkandi 

aðgerðum til að ná fram rétti sínum.316 Á hinn bóginn er ljóst að við greiningu álitaefnisins 

má ekki eingöngu horfa á neikvæðar hliðar þess að eiga og framfylgja vörumerkjarétti. Í 

umræðunni verður að taka tillit til þess að vörumerki eru oft það dýrmætasta sem fyrirtæki 

eiga og að framtíðarhorfur fyrirtækja velta gjarnan á því hvers virði vörumerki þeirra eru. 

Missir vörumerkjaréttar er að öllu jöfnu líklegur til að hafa skaðleg áhrif á afkomu fyrirtækja. 

Þá er missir merkis sem nýtur mikilla vinsælda og hefur ríkulega markaðshlutdeild líklegur til 

að keyra fyrirtækið að baki merkinu í þrot.317 Með framangreint í huga má ef til vill öðlast 

betri skilning á viðbrögðum vörumerkjaeiganda sem reynir að vernda vörumerki sitt með 

kjafti og klóm og á því hvers vegna löggjöfin verður að veita verðmæti vörumerkja vernd.318  

                                                      
316

 Sjá t.d. K.J. Greene „Abusive Trademark Litigation and the Incredible Shrinking Confusion Doctrine - 
Trademark Abuse in the Context of Entertainment Media and Cyberspace“ Harvard Journal of Law & Public 
Policy (2004) 27:2. 
317

 Pierce (n.42) 149. 
318

 Desai og Rierson (n.17) 1794. 



68 

 

Oft réttlæta úrskurðaraðilar það náðarhögg sem felst í því þegar merki er úrskurðað 

almennt heiti með rökum á borð við að aðrir eigi eðlislægan rétt til að kalla vöru heiti sínu og 

að heimila einkaeign á almennu heiti sé skaðlegt samkeppni þar sem slíkt skapi og viðhaldi 

einokun. Í þessu virðist mörgu hins vegar kastað fram án nægjanlegs rökstuðnings. Til að 

mynda hefur hvorki verið sýnt nógu vel fram á í dómum og fræðiritum á sviðinu hvenær né 

að hvaða leyti það sé skaðlegt fyrir neytendur að vörumerkjavernd haldist yfir vörumerki 

sem þróast hefur í almennt heiti. Eins og fram hefur komið er einn helsti tilgangur 

vörumerkjaverndar talinn vera að vernda neytendur gegn ruglingi við vöruval. Í greinargerð 

þeirri er varð að Lanham-löggjöfinni komu fram eftirfarandi rök fyrir veitingu 

vörumerkjaverndar:  

„Vörumerki eru forsenda samkeppni því þau gera tilvonandi kaupanda kleift að 
greina á milli framboðinna vara í samkeppni við hvor aðra, því með vörumerkingum 
getur kaupandi greint uppruna vara. Vörumerki hvetja framleiðendur til að viðhalda 
gæðum vöru því þannig tryggir framleiðandi sér mögulega gott orðspor á markaði 
sem síðan getur leitt til viðskiptalegra yfirburða. Með því að vernda vörumerki er því 
verið að vernda neytendur gegn svikum og verið að hvetja til sanngjarnra 
viðskiptahátta. Vernd vörumerkis tryggir jafnframt að aðilar í viðskiptum njóti góðs af 
því að hljóta gott orðspor og velvilja meðal neytenda með því að tryggja að 
neytendur ruglist ekki á þeim sem hafa skapað nefndan velvilja og hinum sem hafa 
ekki náð þeim árangri.“319 

Sé tilgangurinn með vörumerkjavernd að koma í veg fyrir rugling neytenda og vernda 

vörumerki sem unnið hafa sér inn gott orðspor má færa rök fyrir því að ríkjandi nálgun 

gagnvart almennum heitum sé ábótavant. Þetta má útskýra nánar. Þegar vörumerkjaeigandi 

neyðist af títtnefndum sökum til að hleypa samkeppnisaðilum að sínu vörumerki er augljóst 

að það er ekki eiganda merkisins í hag. En þótt ein helstu rökin fyrir slíkri sviptingu verndar 

merkis sé neytendavernd er það ekki alltaf neytendum í hag. Þvert á móti getur ruglingur á 

meðal neytenda átt sér stað þegar neytendur sjá það sem þeir telja vera vörumerki tiltekins 

aðila, á vörum samkeppnisaðila.320 Til að mynda má sjá fyrir sér austurrískan neytanda sem 

er ekki kunnugt um að Sony, eigandi vörumerkisins WALKMAN, hafi misst vörumerkjarétt 

yfir merkinu. Í verslunarleiðangri kaupir hann vasadiskó sem hann telur vera frá Sony og þar 

með uppfylla alla þá gæðastaðla sem tíðkast varðandi Sony vörur. Síðar kemur í ljós að hann 

keypti WALKMAN frá United, samkeppnisaðila Sony, sem ábyrgist ekki sömu gæði heldur er 
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þvert á móti umtalsvert lakari vöru að ræða. Hér verður neytandinn ruglaður og vöruleitin 

gerð honum erfið enda þarf hann nú að eyða frekari tíma í að afla upplýsinga um hvaða 

„walkman“ hann er að kaupa. Hér hefur neytendaruglingur með tilheyrandi skaða átt sér 

stað. Þess utan má nefna skaðann sem vörumerkjaeigandinn, Sony, hefur orðið fyrir í þessu 

tilbúna dæmi, sem á sér þó margar hliðstæður í raunveruleikanum.321 Vinsælum, 

velheppnuðum vörumerkjum fylgir oft ríkuleg viðskiptavild. Vörumerkjaeigandinn fer hins 

vegar á mis við þá viðskiptavild sem neytandinn ætlaði honum og missir í raun alla 

hagræðingu sem vörumerkinu var tengd. Öll vinnan, að ógleymdum kostnaðinum, sem 

fyrirtækið lagði í uppbyggingu vörumerkisins er þurrkuð út. Á hinn bóginn hagnast 

samkeppnisaðilinn. Um álitaefnið komst fræðimaðurinn Jerre B. Swann svo að orði: 

„Consumer confusion is virtually a dictated consequence whenever a word used by one firm 

is declared generic so that it can be used by a competitor, not as a descriptor, but as the 

principal component of a brand for related goods.“322 

Þessu má gefa frekari gaum. Þegar vörumerki verður að almennu heiti er það oft vegna 

þess að almenningur hefur misnotað merkið með þeim hætti að það þróast á endanum í 

almennt heiti. Eftir að slík misnotkun hefur átt sér stað þykir hafa myndast réttmæt krafa 

samkeppnisaðila þess efnis að þeir fái einnig að notast við vörumerkið í viðskiptalegum 

tilgangi því annað væri ósanngjarnt með tilliti til samkeppnissjónarmiða. Að mati höfundar 

þarf hér að staldra við og íhuga hvað í þessu felst. Í raun réttri er það svo að hefði 

almenningur ekki misnotað vörumerkið þá hefði þessi samkeppnislega krafa keppinauta um 

að nota merkið ekki myndast. Þá má spyrja af hverju almenningur misnotaði vörumerkið til 

að byrja með. Oftar en ekki er ástæðan sú að markaðssetning umrædds vörumerkis tókst 

svo vel og varan náði það mikilli útbreiðslu að almenningur sér ekki þörf til að nota annað 

heiti en vörumerkið til að lýsa vörunni. Með öðrum orðum, vörumerkið sló í gegn. Slík 

útbreiðsla vörumerkis ætti að vera til hagsbóta fyrir þann vörumerkjaeiganda sem með 

vinnu sinni tókst svo vel til og íþyngjandi fyrir samkeppnisaðila hans sem ekki hefur tekist 

jafn vel upp.323 Út frá markaðslegum og samkeppnisréttarlegum sjónarmiðum er erfitt sjá 

rökin fyrir því að þessu eigi að snúa við, að það sé keppninauturinn sem hagnast á velgengni 
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vörumerkjaeigandans, sem ef til vill hefur lagt allt sitt í sölurnar til að ná þessum árangri.324 

Það er alltaf einhver sem er fyrstur. Sá sem er fyrstur með tiltekna vöru eða vörumerki á 

markað er oft sá sem tekur alla áhættuna. Áhættan felst annars vegar í því að illa takist til og 

varan seljist ekki en hins vegar í að markaðssetningin lukkist svo vel að varan verði 

samsömuð vörumerkinu. Þegar samkeppnisaðilar slíkrar vöru hefja hins vegar innreið sína á 

markaðinn með vöru undir sama heiti, það er hinu fyrrum vörumerki, felst minni áhætta í 

því enda er þegar búið að reyna á markaðinn og þeir eiga ekki á hættu að missa sinn 

vörumerkjarétt.325 

Með ofangreint í huga sitja eftir spurningar á borð við hver það er sem raunverulega 

hagnast á því að tiltekið vörumerki sé úrskurðað almennt heiti. Eru það neytendur sem þá 

spara viðskiptakostnað við vöruleit eða eru það samkeppnisaðilar sem voru taldir standa 

frammi fyrir þeirri hindrun að geta ekki notað vörumerkið að vild?326 Ef tilgangurinn er 

sannarlega að vernda neytendur væri rökréttari nálgun að athuga hvort notkun 

samkeppnisaðila á vörumerkinu væri til þess fallin að blekkja neytendur eða ekki.327 Með 

þeim hætti væri komist hjá því að valda ruglingi hjá þeim neytendum sem telja hugtakið enn 

vera vörumerki frá tilteknum aðila.328 Eins væri með því unnt að vernda með sanngjarnari 

hætti þá miklu vinnu sem vörumerkjaeigendur hafa yfirleitt lagt í þau merki sem njóta 

velgengni á markaði og verða almenn heiti. 

 

8.3. Eru neytendur ófærir um að greina á milli vöru og vörumerkis? 

Að mati höfundar má af fleiri ástæðum deila um ríkjandi nálgun við mat á almennum heitum 

innan vörumerkjaréttarins. Að mörgu leyti gerir núverandi kerfi lítið úr gagnrýnni hugsun 

hins almenna neytanda. Sé VASELINE-vörumerkið tekið sem dæmi má færa rök fyrir að það 

sé ekki endilega slæmt fyrir hagsmuni neytenda að tiltekinn hópur, stór eða lítill, túlki 

hugtakið „vaselín“ sem almennt heiti yfir feitt smyrsl þegar staðan er sú að merkið VASELINE 

er í eigu eins tiltekins aðila. Að mati höfundar er það álitaefninu raunar óviðkomandi þótt 

neytendur noti vörumerkið sem almennt heiti yfir feitt smyrsli, svo lengi sem þeir á sama 

tíma gera sér grein fyrir að einnig fyrirfinnst „Dove VASELINE“, „Nivea VASELINE“, „Johnsons 
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 Sama heimild. 
325

 Sama heimild 180. 
326

 Folsom og Teply (.160) 1352. 
327

 Mehra og Khera (n.93) 59. 
328

 Dinswoodie og Janis (n.87) 88. 
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& Johnsons VASELINE“ og loks „VASELINE VASELINE“. Það er að segja svo lengi sem þeir átta 

sig á að það er einnig um vörumerki að ræða. Þannig er ekki auðséð að raunverulegur 

eigandi VASELINE-merkisins sé í einokunarstöðu þegar svo háttar til heldur er þá staðan 

einfaldlega sú að hann er sá eini sem fær að nota heitið í markaðssetningu sinni. Það þarf 

hins vegar ekki að þýða að neytendur velji sjálfkrafa og umhugsunarlaust hans týpu af 

VASELINE. Í þeirri staðhæfingu felst talsverð vantrú á hæfni neytenda til að framkvæma 

upplýst mat á vöruúrvali áður en kaup eru gerð. Í tilvikum sem þessum er í raun verið að 

gefa í skyn að neytendur geti ekki skilið á milli vörumerkisins og vörunnar sjálfar. Mun 

eðlilegri nálgun væri að gera ráð fyrir að hinn almenni neytandi sé að minnsta kosti 

tiltölulega vel upplýstur.329 Það kann að vera að hér áður fyrr hafi markaðsupplýsingar verið 

mun óaðgengilegri en nú. Eins má fallast á að þegar verslunarhættir voru yfirleitt með þeim 

hætti að kaupandi bað afgreiðslumann í búð um tiltekna vöru, það er þegar kaupin fóru fram 

„yfir búðarborðið“ og neytendur voru síður upplýstir um vöruframboð, hafi horft öðruvísi við 

og vörumerki með stöðu almenns heitis oft notið góðs af. Nútíma markaðsumhverfi er hins 

vegar talsvert breytt, neytendur þekkja vel til vöruframboðs og eru upplýstir og fróðir um 

vörur og vöruúrval. Að mati höfundar er því ástæða til að taka mið af nútíma 

markaðsumhverfi við mat á stöðu vörumerkis sem almenns heitis.  

 

8.4. Er frjáls notkun samkeppnisaðila á almennu heiti nauðsynleg fyrir 

markaðinn? 

Að mati höfundar eru niðurstöður dóma og umfjöllun fræðirita á þessum vettvangi í of 

miklum mæli því marki brennd að ekki er horft nægilega til þess hvort það sé sannarlega 

nauðsynlegt að tiltekið vörumerki, sem stendur frammi fyrir því að verða dæmt almennt 

heiti, standi frjálst til notkunar öðrum á sama markaði. Eins og fram kom í kafla 2.4.2 um 

almenn heiti innan ESB er við ákvörðun um hvort tiltekið merki sé orðið að almennu heiti 

innan ESB ekki litið til þess hvort til sé fullnægjandi samheiti yfir vöruna. Raunar hefur 

sérstaklega verið tekið fram í fræðiritum á sviði Evrópuréttar að slíkt skipti þyki ekki skipta 

máli.330 Að mati höfundar væri rökréttari nálgun að kanna sérstaklega, áður en merki er 

úrskurðað almennt heiti, hvort þarfir markaðarins kalli á frjálsa notkun orðsins. Til dæmis 

                                                      
329

 Í þessu sambandi hefur verið talað um rangtúlkun af hálfu úrskurðaraðila því verið sé að gefa í skyn að 
neytendur séu fáráðlingar (e. idiot consumer). Pierce (n.42) 179.  
330

 Tritton (n.119) 411. 
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mætti taka til sérstakrar athugunar hvort raunveruleg markaðsþörf sé fyrir frjálsa notkun 

WALKMAN þegar orð á borð við „vasadiskó“ standa til boða.331 Vissulega hefur slíkt mat 

farið fram í einhverjum tilfellum en ljóst er að þetta er ekki eitt af því sem úrskurðaraðilum 

ber skylda til að taka mið af. Að mati höfundar væri eðlilegra ef svipting vörumerkjaverndar 

kæmi fyrst til álita að undangenginni könnun á því hvort annað tækt og notendavænt 

staðgengilsheiti yfir vöruna sé til. Yrði niðurstaða slíkrar könnunar að fullgilt almennt heiti 

væri til staðar ætti þegar af þeirri ástæðu að synja um sviptingu vörumerkjaverndar. Væri sú 

ekki raunin yrði krafan tekin til nánari athugunar og sett í þann farveg sem í dag er allajafna 

fyrsta stig slíkrar málsmeðferðar. Væri þannig bætt við einu ,,varnarlagi“ utan yfir vörumerki 

og um leið einni réttmætri hindrun fyrir samkeppnisaðila á leið sinni að nýtingu vörumerkis 

annars aðila. Þessar auknu kröfur telur höfundur eðlilegt að gera með hliðsjón af annars 

vegar því gríðarlega tjóni sem vörumerkjaeigandi verður fyrir við missi vörumerkjaréttar síns 

og hins vegar því hversu umdeilan réttmæti slíkrar kröfu samkeppnisaðilans er. 

 Taka má efni þessa kafla saman og heimfæra á íslenskt lagaumhverfi. Að mati höfundar 

er núgildandi 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. sem fjallar um almenn heiti of opið. Fullt tilefni væri til 

að þrengja skilyrðin sem þarf að uppfylla áður en til þess kæmi að svipta vörumerki sess 

sínum vegna téðar þróunar. Til dæmis mætti bæta við ákvæði sem hljóðaði svo að ekki væri 

unnt að fella skráningu vörumerkis úr gildi ef sýnt væri fram á að slíkt myndi valda ruglingi 

meðal neytenda. Þá mætti bæta við ákvæði sem kvæði á um að þótt sýnt sé fram á að 

vörumerki sé orðið að almennu heiti yfir vörur í hugum neytenda verði skráning þess ekki 

felld úr gildi ef jafnframt er sýnt fram á að meirihluti neytenda álíti merkið einnig vörumerki. 

Loks mætti setja ákvæði þess efnis að skráning merkis verði ekki felld úr gildi nema sýnt sé 

fram á ekkert tækt og jafngilt samheiti sé til yfir vöruna. Telur höfundur að breytingar í þessa 

veru myndu færa umfjölluð ákvæði nær því tvíþætta markmiði vörumerkjaréttar að veita 

þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar frá vörum 

annarra og að koma í veg fyrir að merki séu villandi fyrir almenning.332 

 

                                                      
331

 Varðandi missterka þörf neytenda til annars heitis má sjá: A.J. Canfield Co. g. Honickman, 808 F2d 291, 1 
USPQ2d 1364 (CA 3 1986) Í málinu kom fram að það myndi verða erfitt eða jafnvel ómögulegt fyrir aðila að 
koma eiginleikum vörunnar, ríkt og mikið súkkulaðibragð, til skila án þess að notast við hugtakið „chocolate 
fudge“ (í. súkkulaðikaramella).  
332

 Í athugasemdum við 1. gr. vml. kemur hið tvíþætta markmið vörumerkjaréttar fram. Alþt. 1996-1997, A-
deild, þskj. 121 – 233. mál, athugasemdir við 1. gr.  
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9. Helstu niðurstöður og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um hin föllnu vörumerki, merki sem hafa hlotið þau 

grimmu örlög að verða almenn heiti. Efnistök umfjöllunarinnar tóku mið af því markmiði 

ritgerðarinnar að leiða í ljós hver réttlætingin sé fyrir þessum örlögum, hvað veldur þeim og 

hvernig unnt sé að koma í veg fyrir þau. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar teknar saman. Loks verður snert á stöðu nútímavörumerkja með hliðsjón af 

niðurstöðunum.  

Í upphafi ritgerðarinnar var gerð grein fyrir því grundvallarskilyrði sem vörumerki þarf að 

uppfylla til að geta öðlast vörumerkjavernd, það er að merkið hafi sérkenni. Án sérkennis er 

vörumerki ekki vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og 

þjónustu annarra. Vörumerki sem þykja búa yfir miklum sérkennum eru til dæmis APPLE 

fyrir tölvuframleiðanda og GOOGLE fyrir leitarvél þar sem merkin hafa enga tengingu við þá 

vöru eða þjónustu sem þau standa fyrir. Aftur á móti myndi APPLE þykja án sérkennis fyrir 

eplaræktun. Komist var að því að sérkenni vörumerkis ræður styrk þess því það hversu sterkt 

sérkenni merki hefur ákvarðar þá fjarlægð sem vörumerkjaeigandi getur krafist að aðrir 

haldi sig í frá merkinu. 

Næst var greint frá því að sérkenni vörumerkis er þó hvorki endanlegt né óbreytanlegt. 

Bæði aðgerðir vörumerkjaeigandans sem og annarra geta haft þau áhrif að sérkenni dofnar 

og að lokum hverfur. Þannig var fjallað um 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. sem kveður á um að 

unnt sé að nema skráningu vörumerkis úr gildi ef það hefur, vegna athafna eða athafnaleysis 

eiganda þess, öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning 

tekur til. Einnig var fjallað var um regluna eins og hún birtist í Evrópulöggjöf og í 

bandarískum vörumerkjarétti. Reglan tekur á því þegar vörumerki, sem í upphafi þykir tækt 

til að njóta vörumerkjaverndar, missir sérkenni sitt og verður smám saman að almennu heiti 

yfir vöruna sem það stendur fyrir. Til útskýringa má nefna að ef GOOGLE þætti orðið 

samheiti yfir leitarvél, þá væri ekki lengur unnt að viðhalda vörumerkjarétti yfir merkinu.  

Þá voru grunnrökin fyrir reglunni rakin. Þau fela í sér að það er óhagkvæmt og óeðlilegt 

að veita vörumerkjaeiganda einkarétt á orði sem þykir lýsa tegund vöru fremur en að 

tilgreina uppruna hennar. Veiting slíks einkaréttar þykir hafa slævandi áhrif á samkeppni og 

fela í sér einskonar einokun á markaði því þá eru samkeppnisaðilar útilokaðir frá að nefna 
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vöruna heiti sínu. Fjallað var um að vörumerki sem þróast með þessum hætti missa þó ekki 

rétt sinn sjálfkrafa heldur þyrfti einhver að véfengja stöðu orðsins sem vörumerkis. 

Jafnframt kom fram að njóti vörumerkið verndar í fleiri en einu ríki, þarf hvert svæði fyrir sig 

að úrskurða hvort merkið skuli talið almennt heiti eður ei enda er vörumerkjaréttur 

svæðisbundinn. 

Þá tók við sá hluti ritgerðarinnar þar sem reifuð voru hin ýmsu álitaefni varðandi almenn 

heiti. Kom þar meðal annars fram að við mat á því hvort vörumerki sé í raun orðið almennt 

heiti yfir vöru þarf ávallt að ákvarða við hvaða hóp beri að miða. Í sumum tilfellum þykir eiga 

að miða við hver grundvallarmerking orðsins er í hugum almennings, en í öðrum tilvikum 

skal miða við þá sem sjá um sölu vörunnar, sérstaklega ef þeir aðilar eru í aðstöðu til að hafa 

áhrif á kaupákvörðun neytenda. Þar sem mat á því hvort tiltekið vörumerki telst vera orðið 

almennt heiti á ákveðnu svæði skal miðast við það tungumál sem skilst á svæðinu, eru það 

helst ensk orðmerki sem hljóta títtnefnd örlög. Ástæðan er hin mikla útbreiðsla enskrar 

tungu. Eins var fjallað um þær sönnunarkröfur sem gerðar eru í málaflokknum og var 

niðurstaðan sú að neytendakannanir eru einna best til þess fallnar að varpa ljósi á hvernig 

fólk túlkar vörumerki.  

Að þessu loknu var helstu ástæðum þess að vörumerki verður að almennu heiti gerð skil. 

Ber þar að nefna að hættan er þeim mun meiri ef merkið er ráðandi á markaðnum og hefur 

náð öflugri markaðsfestu. Hafi vörumerki til að mynda verið kynnt á markað undir hatti 

einkaleyfis eykst hættan. Vörumerki geta náð svo gífurlegum vinsældum og slegið svo 

rækilega í gegn að almenningur samsamar á einhverjum tímapunkti vörumerkið vörunni. Til 

að mynda þegar tiltekið vörumerki hlýtur þann „heiður“ að vera skilgreint í orðabók sem 

nafn á vörunni sem það stendur fyrir byrja viðvörunarbjöllur vörumerkjasérfræðinga að 

hringja. Notkun vörumerkis sem heiti á vörutegund, svo sem í fjölmiðlum, skáldsögum, 

matseðlum, kynningarbæklingum og annars staðar getur verið sterk vísbending um að 

merkið sé ekki lengur tækt til að þjóna hlutverki vörumerkis því það sé orðið hluti af 

almennri málnotkun. 

Þar á eftir var fjallað um þau úrræði sem vörumerkjaeigandi getur gripið til í því skyni að 

sporna gegn falli merkis síns. Kom þar fram að það er lykilatriði fyrir vörumerkjaeiganda sem 

hyggst ná langt á markaði að til sé annað hljómgott og þjált almennt heiti yfir vöruna sem 

merki hans stendur fyrir, svo vörumerkið verði síður skilgreint sem vöruheiti. Fyrirfinnist slíkt 
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heiti ekki fellur það hlutverk að búa til eða kynna orð sem almennt heiti í hlut 

vörumerkjaeigandans. Heitið má þá ekki vera tilvitnun í vörumerkið sjálft. Ákjósanlegt er að 

hið almenna heiti fylgi á eftir sjálfu vörumerkinu í opinberri birtingu, til dæmis telst rétt 

framsetning vera „GOOGLE-leitarvél“. Í því skyni að koma í veg fyrir rangra notkun annarra á 

vörumerki var fjallað um það grunnatriði að vörumerkjaeigandi hafi eftirlit með vörumerki 

sínu. Sinni vörumerkjaeigandi ekki þessu eftirlitshlutverki sínu þykir hann hafa sýnt af sér 

það „aðgerðarleysi“ sem 28. gr. vml. kveður á um. Eitt af þeim atriðum sem lagt er til 

grundvallar við ákvörðun um hvort úrskurða eigi tiltekið vörumerki sem almennt heiti er því 

hvort og hve mikla viðleitni eigandi vörumerkis hefur sýnt til að vernda vörumerki sitt. Þá 

skiptir rétt framsetning vörumerkis af hálfu eiganda þess sköpum fyrir framtíð merkisins. 

Ganga skal úr skugga um að vörumerkið skeri sig úr almennum texta, sé ekki fallbeygt né 

notað sem sagnorð eða nafnorð. Loks hvílir sú skylda á vörumerkjaeiganda að fræða 

umheiminn um hvernig rétt notkun vörumerkis hans eigi að vera.  

Við vinnslu ritgerðarinnar dró höfundur þá ályktun að breytinga væri þörf á ríkjandi 

nálgun við mat á almennum heitum. Ber þar helst að nefna að í núverandi lagaumhverfi 

virðist löggjafinn fremur leggja áherslu á vernd hagsmuna samkeppnisaðila en hagsmuna 

vörumerkjaeigenda sem notið hafa ríkulegrar viðskiptavildar og hagsmuna þeirra neytenda 

sem ætla þeim þá velvild. Eins er ekki tekið tillit til þess hvort raunveruleg þörf sé á að hið 

almenna heiti sé öðrum frjálst til notkunar né er nægilega tekið mið af nútíma-

markaðsumhverfi sem einkennist af upplýstum neytendum. Hafa nú helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar verið teknar saman. 

Í lokin skal vakin athygli á að þegar þetta er skrifað standa þónokkur vörumerki frammi 

fyrir hættunni á því að verða hinni óeftirsóknarverðu og títtnefndu þróun að bráð. Má þar 

helst nefna vörumerkin kunnu GOOGLE, TWITTER og IPAD. Þegar litið er til þess hvað merkin 

þrjú eiga sameiginlegt er í öllum tilvikum um sérstaklega öflug vörumerki að ræða. Er þau 

fengust fyrst skráð nutu þau mikilla sérkenna, enda skálduð orð sem höfðu ekki merkingu í 

neinu tungumáli manna. Þá eiga þau það sameiginlegt að hafa kynnt nýjungar á markaði, 

verið brautryðjendur hvert á sínu sviði og slegið í gegn á meðal neytenda, eða með öðrum 

orðum: Þau eru öll dæmigerð fórnarlömb almennra heita. Þá kann hættan sem steðjar að 

vörumerkjum sem standa framarlega í dag að vera aukin í þessu tilliti því með tilkomu 

Internetsins geta merki þróast mun hraðar en áður í átt að almennu heiti. Áður fyrr tók það 



76 

 

yfirleitt langan tíma fyrir vörumerki að ná útbreiðslu og verða hluti af almennri málnotkun 

þar sem samskiptatækni var fábrotin. Veruleiki nútímans er annar og röng notkun á tilteknu 

vörumerki getur breiðst út um Internetið eins og eldur í sinu. Þetta má heimfæra á þrjú 

framangreind vörumerki sem öll eru tiltölulega ný á markaði en gætu samt staðið frammi 

fyrir því að lífsskeið þeirra verði mun styttra en forvera þeirra, öflugustu vörumerkja síðustu 

aldar. 

Af öllu framansögðu er ljóst að þótt markaðssetning vörumerkis takist vonum framar svo 

merkið fangi athygli milljóna neytenda og mali eiganda sínum gull er einungis hálfur sigur 

unninn. Eigandi vörumerkisins má ekki gleyma sér í fagnaðarlátunum heldur þarf sífellt að 

vera á varðbergi gagnvart því að frægðarljóminn verði ekki svo sterkur að hið dýrmæta 

vörumerki brenni til kaldra kola.  
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