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Útdráttur 
Í ritgerð þessari er tekin fyrir reglan um tæmingu vörumerkjaréttar sem kemur fram í 
2. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (VML.). Reglan er takmörkun á 
vörumerkjarétti vörumerkjahafa sem veldur því að vörumerkjarétturinn tæmist við 
vissar kringumstæður. Í reglunni felst að vörumerkjahafi getur ekki komið í veg fyrir 
notkun, sölu, leigu, inn- og útflutning eða annars konar dreifingu vöru sinnar eða 
þjónustu. Þar af leiðandi gefst samhliða innflytjanda tækifæri til endursölu á vöru 
vörumerkjahafa.           
 Í upphafi ritgerðar er almenn umfjöllun um vörumerkjarétt. Því næst má finna 
almenna umfjöllun um 2. mgr. 6. gr. VML. ásamt uppruna reglunnar. Þar á eftir er 
greint frá tegundum tæmingar auk umfjöllunar um dóma EFTA dómstólsins og 
Evrópudómstólsins sem skýrðu hvaða tegund tæmingar skyldi gilda á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Næst er nánari umfjöllun um regluna um tæmingu 
vörumerkjaréttar þar sem skoðuð er túlkun Evrópudómstólsins á reglunni. Þar á eftir 
er gerð grein fyrir afleiðingum tæmingar vörumerkjaréttar með sérstaka áherslu á 
endurpökkun og endurmerkingu lyfja. Afleiðingarnar eru skoðaðar í ljósi 
dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins. Að lokum eru dregnar saman helstu 
niðurstöður.            
 Í ljós kom að túlkun hugtakanna tveggja um markaðssetningu vöru og 
samþykki vörumerkjahafa fyrir markaðssetningu, sem koma fram í 2. mgr. 6. gr. 
VML., skipta höfuð máli við úrlausn mála sem varða tæmingu sökum þess að þau 
hafa úrslitaáhrif um hvort tæming vörumerkjaréttar hafi átt sér stað. Markaðssetning 
á sér ekki stað nema sala á vöru eða þjónustu vörumerkjahafa til neytanda hafi farið 
fram og getur vörumerkjahafi samþykkt markaðssetningu bæði beint og óbeint. Við 
skoðun á afleiðingum tæmingar vörumerkjaréttar kom í ljós að meginreglan er sú að 
samhliða innflytjendur hafa heimild til nýtingar vörumerkja í auglýsingaskyni svo lengi 
sem slík notkun veldur ekki alvarlegum skaða á orðspori vörumerkjanna. Ennfremur 
kom í ljós að endurpökkun og endurmerking lyfja er heimil uppfylli hún fimm skilyrði 
sem nefnd hafa verið Bristol-Myers Squibb skilyrðin. 
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Abstract 
In this bachelor thesis the principle of trademark right exhaustion is examined, which 
is stated in Article 6(2) of the Trademark Act No 45/1997. The principle is an 
exhaustion of the proprietors trademark rights which causes the trademark right to 
exhaust under certain circumstances. The principle involves that the trademark 
proprietor can not prohibit use, sale, lease, in- and export or another kind of 
distribution of his product or services. Consequently the parallel importer is given the 
opportunity to resell the proprietors product.       
 In the beginning of this bachelor thesis there is a common discussion on 
trademark rights. After that a common discussion can be found about Art. 6(2) of the 
Trademark Act along with the origin of the principle. Thereafter the types of 
exhaustion are distinguished along with the coverage on the cases of the EFTA 
Court and the European Court of Justice (ECJ) that clarified which type of 
exhaustion should apply in the European Economic Area. Next is a more detailed 
discussion on the principle of the trademark right exhaustion where the interpretation 
of the ECJ on the principle is examined. Hence the consequences of the trademark 
rights exhaustion is elaborated with a specific emphasis on repackaging and 
reaffixing pharmaceuticals. The consequences are examined in view of the ECJ 
case law. Finally the main conclusions are contracted.    
 The interpretation on the two concepts of marketing product and the 
trademark proprietors consent on marketing, which are stated in Art. 6(2) of the 
Trademark Act, is consequential to the resolution of cases that concern exhaustion 
due to their decisive factor whether trademark rights exhaustion has occurred. 
Marketing can not occur unless the sales of the product or services of the trademark 
proprietor to the consumer has taken place and the proprietor can give his consent 
on the marketing both directly and indirectly. In observation to the consequences of 
the trademark right exhaustion, it was revealed that the principle autherizes parallel 
importers to utilize trademarks for advertizing as long as such utilization does not 
cause serious damage on the reputation of those trademarks. Furthermore it was 
revealed that repackaging and reaffixing pharmaceuticals is permitted as long as it 
fulfills five provisions which have been named Bristol-Myers Squibb provisions. 
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1 Inngangur 

Vörumerkjaréttur tilheyrir hugverkaréttindum sem falla undir svið eignaréttar í 

fræðikerfi lögfræðinnar.1 Vörumerkjaréttur er mikilvægur réttur þeirra sem framleiða 

vörur eða bjóða upp á þjónustu sökum þess að vörumerkjarétturinn verndar 

vörumerki sem framleiðandi hefur ákveðið að notast við til markaðssetningar vöru 

eða þjónustu sinnar. Vörumerki veita neytendum upplýsingar og gefa þeim 

möguleika til að gera skýran greinarmun á milli vörumerkja mismunandi vara eða 

þjónustu fyrirtækja.2 Vörumerkjaréttur veitir vörumerkjahafa einkarétt, sbr. 1. gr. laga 

nr. 45/1997 um vörumerki (VML). Sá einkaréttur er þó ekki laus við takmarkanir, ekki 

frekar en önnur einkaréttindi á sviði hugverkaréttar. Ekki eru gerðar miklar 

takmarkanir á vörumerkjarétti saman borið við önnur hugverkaréttindi svo sem 2. 

kafli höfundalaga nr. 73/1972 í höfundarétti eða nauðungarleyfi í einkaleyfarétti. 

Tilgangur takmarkana á vörumerkjarétti er sá að koma í veg fyrir að vörumerkjahafi 

geti nýtt einkarétt sinn á þann hátt að hann geti misnotað stöðu sína og þar með 

komið í veg fyrir frjáls vöruviðskipti.3 Frjáls vöruviðskipti eru ein af grundvallarstoðum 

fjórfrelsisins sem leiðir til eins sameiginlegs innri markaðar aðildarríkja 

Evrópusambandsins (ESB) og ríkja sem aðilar eru að Fríverslunarsamtökum Evrópu 

(EFTA).4 Ein mikilvægasta takmörkunin sem gerð er á vörumerkjarétti er reglan um 

tæmingu vörumerkjaréttar, sem lögfest er í 2. mgr. 6. gr. VML., en reglan hefur þótt 

nokkuð flókin í framkvæmd. Aðrar takmarkanir eru í fyrsta lagi takmörkunin í 1. mgr. 

6. gr. VML. en af henni leiðir að eigandi vörumerkis getur ekki bannað öðrum að nota 

nafn sitt og fleira í atvinnustarfsemi ef það er það sama og vörumerkið. Í öðru lagi 

réttur annarra en vörumerkjahafa til að nota vörumerki í einkaþágu sem leiða má af 

1. mgr. 4. gr. VML. Í þriðja lagi réttur framleiðanda og seljanda varahluta og annars 

fylgifjár til að nýta vörumerki frumframleiðanda, sbr. 3. mgr. 4. gr. VML. 

Markmið ritgerðarinnar er að skyggnast inn í heim vörumerkjaréttar þar sem 

reglan um tæmingu vörumerkjaréttar skipar stóran sess. Rannsakað verður hvað 

reglan felur í sér, hverjar tegundir hennar eru og hvernig túlkun hennar hefur verið í 

réttarframkvæmd. Lögð verður áhersla á afleiðingar tæmingar vörumerkjaréttar þar 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Jón Laxdal Arnalds, Vörumerkjaréttur: Helstu meginreglur (Orator 1995) 9. 
2 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier, Immaterialret: Ophavsret, patentret, brugsmodelret, 
designret, varemærkeret (3. útg., Jurist- og Økonomforbundets forlag 2013) 469. 
3 Carri Ginter, „Free movement of goods and parallel imports in the internal market of the EU“ (2006) 
7 European Journal of Law Reform 505, 507. 
4 Josephine Steiner og Lorna Woods, EU law (10. útg., Oxford University Press 2009) 345. 
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sem litið verður til þess hvort samhliða innflytjendur hafi heimild til nýtingar 

vörumerkja í auglýsingaskyni en sérstök áhersla verður á endurpökkun og 

endurmerkingu lyfja. Valið var að afmarka þá umfjöllun við lyf þar sem mismunandi 

lög gilda um lyf í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) en innflutningur 

lyfja á milli aðildarríkja hefur verið eftirsótt viðskiptaaðferð. Leitast verður við að 

svara því hvenær og við hvaða aðstæður endurpökkun og endurmerking lyfja er 

heimil. Í leit að svörum mun höfundur ritgerðar þessarar helst byggja á athugunum á 

niðurstöðum Evrópudómstólsins auk fræðirita fræðimanna.  
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2 Almennt um vörumerkjarétt 

2.1 Hvað er vörumerkjaréttur? 
Í leit að skilningi um eðli vörumerkjaréttar þarf að byrja á því að skilgreina hugtakið 

vörumerki. Samkvæmt 2. málsl. 1. gr. VML. eru vörumerki sérstök auðkenni fyrir vöru 

eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Krafan um sérkenni gerir skilyrði um að 

merki sé nægilega sérstakt fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu. Það leiðir af 13. gr. 

VML. að vörumerki sem gefur til kynna tegund vörunnar, ástand hennar, magn, 

notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónusta látin í té telst 

ekki vera nægilega sérkennandi fyrir vöruna eða þjónustuna sem vörumerkið á að 

auðkenna. Slíkt merki uppfyllir þar af leiðandi ekki kröfuna um sérkenni og getur ekki 

talist vörumerki. Einnig er gerð sú krafa að merki sé notað í atvinnustarfsemi til þess 

að geta verið vörumerki, sbr. 2. málsl. 1. gr. VML. Atvinnustarfsemi hefur verið 

skilgreind í frumvarpi til VML. sem starfsemi sem er óháð formi eignarhalds og án 

tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað er með gegn endurgjaldi.5 

Samkvæmt þessu virðast vörumerki sem slík aðeins vera tákn sem verða ekki 

verðmæt nema þau séu tengd ákveðni atvinnustarfsemi.6 

Auk þess er gerð sú krafa í 1. mgr. 2. gr. VML. að vörumerki sé sýnilegt tákn 

sem hægt er að tilgreina skriflega og það aðgreini þannig vörur og þjónustu eiganda 

vörumerkisins, vörumerkjahafa, frá öðrum líkum vörum eða þjónustu annarra 

vörumerkjahafa. Vegna þeirrar kröfu um að merki séu sýnileg eru aðeins ákveðnar 

tegundir af vörumerkjum samþykktar hér á landi sem taldar eru upp í fjórum liðum í 

1. mgr. 2. gr. VML. Fyrsta tegundin er orð eða orðasambönd, sú tegund vörumerkja 

hefur verið ríkjandi á síðustu árum sem er líklegast vegna þess hve auðvelt er að 

nota slíkt vörumerki, til dæmis er hægt að nota orðmerki bæði í munnlegar og 

skriflegar auglýsingar. Í Danmörku eru orðmerki um það bil 60% af öllum skráðum 

vörumerkjum 7  og má því ætla að auglýsingamöguleikar orðmerkisins séu 

eftirsóknarverðir. Slagorð geta einnig verið vörumerki og verður að telja að þau falli 

undir þessa fyrstu tegund. Þau geta verið vörumerki svo lengi sem slagorðin eru ekki 

almennar staðhæfingar eða eru á einhvern hátt lýsandi fyrir vöruna eða þjónustuna.8 

Önnur tegundin eru bókstafir og tölustafir, þar getur krafan um sérkenni oft verið 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 1. gr. 
6 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 491. 
7 sama heimild 496. 
8 sama heimild 498. 
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hindrun. Lágmark er að tveir stafir myndi vörumerkið.9 Þriðja tegundin er myndmerki 

en bæði myndir og teikningar geta verið vörumerki, slíkt hefur verið viðurkennt um 

langa hríð.10 Í fjórðu tegundinni felst að útlit, búnaður eða umbúðir vöru geti verið 

vörumerki. Gerð er sú krafa að lögun umbúðanna sé mjög sérstök eða þær sérstakar 

á einhvern annan hátt.11  

Tilgangur vörumerkja er þrenns konar. Vörumerki eiga að vera þess eðlis að 

þau séu upprunatilgreinandi12 en í því felst að neytandinn viti og geti gert ráð fyrir að 

varan eða þjónustan komi frá tilteknu fyrirtæki með því að sjá vörumerkið. Vörumerki 

eiga einnig að vera aðgreinandi en með því er átt við að vörumerkið eitt og sér geri 

það að verkum að neytandinn viti hvaða vöru hann fær þegar hann leitast eftir henni 

og getur aðgreint hana frá öðrum líkum vörum. Ennfremur eiga vörumerki að vera 

einskonar gæðastimpill, það merkir að varan sem er að baki vörumerkisins eigi að 

uppfylla væntingar neytandans.13 

Vörumerki eru í raun og veru aðeins auðkenni sem greina vörur og þjónustu 

eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Það eitt er afar mikilvægt fyrir 

atvinnurekstur hvers fyrirtækis svo að neytendur geti greint með skýrum hætti á milli 

vara sem þeir hafa hug á að kaupa og þeirra sem þeir vilja ekki kaupa. Það má því 

segja að þegar vörumerki hefur uppfyllt ofangreind skilyrði og teljist vörumerki hefur 

vörumerkjarétturinn það hlutverk að vernda vörumerkið sjálft en á sama tíma verndar 

rétturinn vöruna eða þjónustuna sem vörumerkið stendur fyrir.  

 

2.2 Inntak vörumerkjaréttar 
Inntak vörumerkjaréttar og umfang hans er skýrt í 4. – 6. gr. VML. Í 4. gr. VML. segir 

að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn 

sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða 

þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til. Ennfremur má ekki vera hætta á ruglingi milli 

merkjanna. Leiða má af þessu að grundvallaratriðið um inntak vörumerkjaréttarins er 

réttur vörumerkjahafa til þess vernda vörumerki sitt frá notkun annarra.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Knud Wallberg, Varemærkeret: Varemærkeloven & fællesmærkeloven med kommentarer, EF-
varemærket, Madrid-protokollen (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008) 80. 
10 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 500. 
11 sama heimild 507. 
12 d. oprindelsesfunktion. 
13 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 491–492. 
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Vörumerkjarétturinn veitir eiganda vörumerkis einkarétt sem hann getur nýtt 

með því að banna öðrum að nota tákn sem eru eins eða lík hans eigin vörumerki. 

Heimild vörumerkjahafans til að banna slíka notkun á aðeins við í tilvikum þar sem 

hætta er á að vörumerkjum verði ruglað saman.14 Einkarétturinn verður samt sem 

áður ekki virkur nema annar en eigandi vörumerkis noti eins eða líkt tákn í 

atvinnustarfsemi sinni. Í 5. gr. VML. er talið upp hvað átt er við með atvinnustarfsemi 

í þessum skilningi en þar er meðal annars nefnt að notkun vörumerkja á vörur og 

umbúðir teljist til atvinnustarfsemi en einnig ef vörur eða þjónusta sem auðkennd eru 

með vörumerki eru boðnar til sölu eða markaðssettar. Auk þess ef vörur eða 

þjónusta er flutt inn eða út sem auðkennd er með viðkomandi vörumerki og ef 

vörumerkið er notað í auglýsingum. Hér er þó ekki um að ræða tæmandi talningu á 

notkun vörumerkja í atvinnustarfsemi15 og má því leiða líkur til þess að önnur not 

vörumerkja geti fallið undir einkaréttinn ef þau eru gerð í efnahagslegum tilgangi. 

Við mat á því hvort vörumerkjahafi geti beitt einkarétti sínum og bannað 

öðrum að nota eins eða líkt tákn fyrir eins eða líka vöru eða þjónustu þarf að skoða 

tvennt. Annars vegar líkingu merkjanna og hins vegar líkingu vörunnar eða 

þjónustunnar sem um ræðir.16 Þetta tvennt spilar saman á þann hátt ef merkin eru 

eins eða mjög lík þá eru gerðar minni kröfur til líkingar vörunnar eða þjónustunnar og 

öfugt.17 Matið á því hvort um ruglingshættu sé að ræða er byggt á hinum almenna 

neytenda og hvort hann muni ruglast á umræddum vörum eða þjónustu sem bera 

tiltekin vörumerki án þess þó að hann hafi vörumerkin hlið við hlið við matið.18 

Markmið og tilgangur vörumerkjaréttarins og þeirrar verndar sem hann skapar 

vörumerkjahafa er að vernda tengingu framleiðenda eða fyrirtækja við neytendur 

sína.19 Framleiðendum er gefið tækifæri á að aðgreina vöru sína eða þjónustu, með 

ákveðnu merki, frá sambærilegum vörum eða þjónustu annarra framleiðenda20 svo 

neytendur þekki þær vörur í sundur. Einnig hefur verið nefnt að tilgangur vörumerkja 

sé oft á tíðum auglýsingagildi þeirra21 en vörumerki getur haft söluhvetjandi áhrif á 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14 Lars Karnøe, „Værd at vide om rettigheder: Design, varemærker, ophavsret, domænenavne m.v.“ 
(Chas. Hude) 7 <www.chashude.dk/~/media/Files/PDF-
Publikationer/Vaerd_at_vide_om_rettigheder.ashx> skoðað 9. febrúar 2014. 
15 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 5. gr. 
16 Karnøe (n. 14) 7. 
17 sama heimild 8. 
18 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 4. gr. 
19 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 491. 
20 Birgit Filtenborg o.fl., International varemærkestrategi (1. útg., Forlaget Thomson 2005) 14. 
21 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 491. 
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neytendur og því mikilvægt að koma í veg fyrir rugling milli vörumerkja og vara eða 

þjónustu sem þau auðkenna. Eins og áður hefur verið fjallað um felst í einkarétti 

vörumerkjaréttarins heimild vörumerkjahafa til þess að banna öðrum að nota eins 

eða líkt merki. Í tengslum við markmið vörumerkjaréttarins er þó líklegt að rétturinn 

skapi einnig einkarétt vörumerkjahafa til að skapa vöru sinni eða þjónustu ákveðna 

ímynd og tækifæri til að öðlast viðskiptavild á grundvelli vörumerkisins.22 

 

2.3 Stofnun og lok vörumerkjaréttar 
Stofnun vörumerkjaréttar er sérstök miðað við upphaf annarra hugverkaréttinda að 

því leyti að rétturinn getur stofnast á tvo vegu, annars vegar með notkun og hins 

vegar með skráningu á Einkaleyfastofunni, sbr. 1. mgr. 3. gr. VML., sbr. 12. gr. VML. 

Hér er um að ræða tvo kosti og því er engin skylda til þess að skrá merki hjá 

Einkaleyfastofunni.23 Þar sem valkostirnir eru tveir, vaknar upp sú spurning hver 

tilgangurinn er að skrá vörumerki með tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn þegar 

vörumerkjarétturinn stofnast hvort sem er á grundvelli notkunar. Verða kostirnir tveir 

því nánar skoðaðir hér. 

Rök fyrir skráningu vörumerkis eru margvísleg en flest þeirra tengjast öryggi í 

atvinnulífinu. 24  Með skráningu vörumerkis fæst viðurkenning fyrir tilvist 

vörumerkjaréttarins, hvað í honum felst og að umsækjandinn eigi verndað vörumerki. 

Verndin fæst fyrir vörumerki sem er skráð þrátt fyrir að vörumerkið sé ekki notað eða 

notkun enn ekki hafin.25 Skráning vörumerkis verður einnig til þess að verulega er 

dregið úr þeirri hættu að vörumerki vörumerkjahafa fari gegn vörumerkjarétti annarra 

og brjóti þar með vörumerkjarétt þeirra.26 Einnig er mikilvægt að vörumerki sé skráð 

til þess að réttarstaða vörumerkjahafa sé skýr ef vörumerki hans verður notað af 

öðrum.27 Sönnunarbyrði um tilvist vörumerkjaréttarins liggur hjá þeim sem heldur því 

fram að hann eigi réttinn,28 þar af leiðandi væri slík sönnun auðfengin ef rétturinn 

væri skráður opinberlega hjá Einkaleyfastofunni. Það sem hér hefur verið nefnt um 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22 Karnøe (n. 14) 7. 
23 „Vörumerki: Auðkenni markaðarins“ (Einkaleyfastofan) 6 
<http://elsvefur.eplica.is/media/banners/ELS_Vorumerki.pdf> skoðað 9. febrúar 2014. 
24 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 477. 
25 sama heimild 478. 
26 sama heimild. 
27 „Vörumerki: Auðkenni markaðarins“ (n. 23) 6. 
28 Charles Gielen og Verena von Bomhard (ritstj.), Concise European trade mark and design law 
(Kluwer Law International 2011) 81. 
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skráningu vörumerkis hefur orðið til þess að áhrifamestu vörumerkin hafa verið skráð 

og láta vörumerkjahafar því ekki nægja að öðlast vörumerkjavernd á grundvelli 

notkunar vörumerksins.29 

Tilgangur vörumerkja er að vernda tengsl framleiðanda við neytendur sína.30 

Af því má leiða að vörumerkjaréttur nýtist neytendum jafnt sem vörumerkjahöfum og 

gerir þeim auðveldara með að kaupa þær vörur eða þjónustu sem þeir í raun ætla 

sér að kaupa. Það er því ekki óeðlilegt að vörumerkjaréttur geti stofnast með 

notkuninni einni og sér og krefst þess ekki að vörumerkjaeigandinn leggi út í kostnað 

sem í raun er ekki þörf fyrir, því um leið og vörumerki er notað í atvinnurekstri fara 

neytendur að sjá og kannast við merkið. Vörumerkjaréttur sem stofnast á grundvelli 

notkunar tekur aðeins til þess sem vörumerkið er notað fyrir.31 Rétturinn er því ekki 

eins víðtækur og vörumerkjaréttur á grundvelli skráningar þar sem hægt er að eiga 

vörumerkjarétt yfir merki sem ekki er notað fyrir tiltekna vöru eða þjónustu.32 

Vörumerki þarf að vera notað í atvinnustarfsemi og er þá átt við 

atvinnustarfsemi skv. 5. gr. VML. sem áður hefur verið skilgreind í kafla 2.2 á bls. 5. Í 

VML. er ekki tilgreint hvað sé nægilega löng notkun eða nægilega mikil notkun á 

vörumerki til þess að vörumerkjarétturinn verði talin hafa stofnast. Í frumvarpi til VML. 

frá árinu 1996 kemur fram að hér á landi hafi framkvæmdin verið sú að 

vörumerkjaréttur hafi verið talinn stofnast við upphaf notkunar.33 Merki sem ekki 

uppfylla kröfuna um sérkenni geta þó með notkun til lengri tíma verið talin 

sérkennandi, sbr. 2. mgr. 13. gr. VML. Þar af leiðandi skiptir miklu máli fyrir 

vörumerkjahafa að geta öðlast vernd á grundvelli notkunar vörumerkis. 

Hvort sem vörumerki stofnast með skráningu eða notkun þarf vörumerkið í 

báðum tilvikum að uppfylla skilyrði sem áður hafa verið nefnd. Inntak 

vörumerkjaréttar er þó ávallt hið sama hvort sem valin er sú leið að skrá vörumerkið 

eða öðlast vörumerkjavernd á grundvelli notkunar merkisins.34 

Í vörumerkjarétti er gengið út frá því að vörumerkjarétturinn geti varað að 

eilífu35 og er það í samræmi við tilgang vörumerkjaréttar að vernda tengsl milli 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
29 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 478. 
30 sama heimild 491. 
31 Filtenborg o.fl. (n. 20) 80. 
32 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 478. 
33 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 3. gr. 
34 sama heimild, athugasemdir við 3. gr., mgr. 1. 
35 Ragnheiður Pétursdóttir, „Ekki flaska á skráningunni“ (Árnason Faktor, 7. febrúar 2013) 
<www.arnasonfaktor.is/frettir/nr/110> skoðað 15. mars 2014. 
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framleiðanda við neytendur sína.36 Rétturinn varir þó ekki svo lengi ef ekkert er 

aðhafst, til dæmis þarf að endurnýja skráningu á tíu ára fresti, sbr. 1. mgr. 26. gr. 

VML. og vörumerkjaréttur byggður á notkun varir aðeins svo lengi sem notkunin 

varir.37 Vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu getur einnig liðið undir lok að fimm 

árum liðnum frá skráningardegi ef vörumerkjahafi hefur ekki notað vörumerkið hér á 

landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það var skráð fyrir eða notkun ekki átt sér 

stað í fimm ár samfellt, sbr. 1. mgr. 25. gr. VML. Þó getur vörumerkjarétturinn aðeins 

liðið undir lok á þennan hátt ef annar aðili sem hyggst nota vörumerkið krefst 

ógildingar á skráningunni. Auk þess er hægt að fella skráningu úr gildi með dómi á 

grundvelli þess að um sé að ræða upprunalega annmarka á skráningu, merkið ekki 

notað innan fimm ára frá skráningardegi eða merkið hafi öðlast almenna merkingu 

sökum athafna eða athafnaleysis eiganda, sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. VML.    

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
36 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 491. 
37 Jón Laxdal Arnalds (n. 1) 145. 
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3 Almennt um tæmingu vörumerkjaréttar 

3.1 Almennt um 2. mgr. 6. gr. VML.  
Reglan um tæmingu vörumerkjaréttar er takmörkun á vörumerkjarétti eins og áður 

hefur komið fram í inngangi á bls. 1. Í 2. mgr. 6. gr. VML. segir að hafi eigandi 

vörumerkis markaðssett vöru eða þjónustu sem nýtur vörumerkjaréttar eða heimilað 

slíkt innan Evrópska efnahagssvæðisins getur hann ekki síðar hindrað notkun, sölu, 

leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu vörunnar eða þjónustunnar á 

því svæði. Í frumvarpi með VML. var eftirfarandi haft að leiðarljósi: 

 
Reglan varðar rétt eiganda vörumerkjaréttar til að stjórna frekari 
markaðssetningu á grundvelli einkaréttar síns. Eftir að vara sem 
auðkennd er með merki er komin á markað fyrir atbeina eða með 
samþykki eiganda þess getur hann ekki haft frekari áhrif á 
markaðssetningu vörunnar, sölu, leigu, inn- eða útflutning eða annars 
konar dreifingu.38  
 

Kjarni reglunnar um tæmingu vörumerkjaréttar er því sá að vörumerkjahafi er 

á ákveðnum tímapunkti búinn að njóta nægilegrar verndar á grundvelli 

vörumerkjaréttarins og þar með fengið að nýta virði vörumerkisins í atvinnustarfsemi. 

Í Peak Holding málinu, 39  sem fór fyrir Evrópudómstólinn, kom fram að 

vörumerkjaréttur tæmist aðeins við þær aðstæður þegar vörumerkjahafi nýtur 

efnahagslegs virðis vörumerkisins, en slíkt gerist einungis við sölu vöru eða 

þjónustu.40 Það væri andstætt samvinnu EFTA ríkjanna og aðildarríkja ESB um EES 

samninginn ef vörumerkjahafi gæti endalaust nýtt sér efnahagslegan ávinning af 

vörumerki sínu. Hefur því verið talið eðlilegt að vörumerkjarétturinn tæmist á 

ákveðnum tímapunkti.41 

 

3.2 Uppruni reglunnar 
Reglan um tæmingu vörumerkjaréttar hefur verið við lýði í Evrópu síðan 1902 þar 

sem hún var fyrst kynnt í dómi Dómstóls þýska keisaradæmisins (Reichsgericht).42 Í 

tengslum við ESB hefur reglan þó verið talin eiga uppruna sinn að rekja til Deutsche 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 2. 
39 Mál C-16/03, Peak Holding AB g. Axolin-Elinor AB [2004] ECR I-11313. 
40 sama heimild, mgr. 40. 
41 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett (3. útg., Universitetsforlaget 2011) 460. 
42 Mál RG 1902, 51, RGZ 263 (Mariani) vegna vörumerkja. 
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Grammophon málsins43 frá árinu 1971. Í málinu innleiddi Evrópudómstóllinn regluna 

um tæmingu vegna þess að dómstóllinn taldi það ótækt að mismunandi reglur giltu 

um þetta atriði í aðildarríkjunum þar sem slíkt gæti leitt til þess að sameiginlega innri 

markaðinum yrði skipt upp og takmarkanir á viðskiptum væru mismunandi eftir 

aðildarríkjum. 44  Upprunalega tillagan að lögfestingu reglunnar um tæmingu 

vörumerkjaréttar var þó ekki lögð fyrir Ráðið,45 stofnun innan Evrópusambandsins 

sem samanstendur af ráðherrum úr ríkisstjórnum aðildarríkjanna,46 fyrr en árið 1980 

af Framkvæmdastjórninni.47 Framkvæmdastjórnin hefur frumkvæði að nýrri afleiddri 

löggjöf og framkvæmir ákvarðanir Ráðsins.48 Tillaga Framkvæmdastjórnarinnar var 

sú að í aðildarríkjum ESB skyldi gilda alþjóðleg tæming vörumerkjaréttar.49 Árið 1985 

lagði Framkvæmdastjórnin fram breytingu á reglunni í þá átt að reglan yrði 

svæðisbundin við ESB svæðið.50 Það var ekki fyrr en árið 1988 sem tillagan var 

endanlega samþykkt af Ráðinu með tilskipun 89/104 (EBE) um samræmingu á 

lögum aðildarríkja um vörumerki.51 Tilskipuninni var breytt árið 2008 með tilskipun 

Evrópuþingsins og Ráðsins 95/2008 (EB)52 um samræmingu á lögum aðildarríkja um 

vörumerki. Sú tilskipun tók við efnisumfangi hinnar fyrri og verður hér eftir nefnd 

vörumerkjatilskipun í ritgerð þessari. Reglan um tæmingu vörumerkjaréttar hefur 

ávallt verið í 1. mgr. 7. gr. beggja vörumerkjatilskipananna. Þegar nýja 

vörumerkjatilskipunin tók við breyttist inntak hennar ekki, en í henni segir að skráning 

vörumerkis veiti eiganda ekki heimild til að banna notkun þess með tilliti til vöru eða 

þjónustu, hafi hann sjálfur sett hana á markað í Bandalaginu eða veitt samþykki sitt 

til þess. 

Í íslensku lögunum er reglan um tæmingu vörumerkjaréttar í 2. mgr. 6. gr. 

VML. en greinin á uppruna sinn að rekja til 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
43 Mál 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH g. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. 
[1971].  
44 sama heimild, mgr. 12-13. 
45 e. the Council. 
46 Consolidated version of the Treaty on European Union [2012] OJ C 326/24, 16. gr. 
47 e. the Commission. 
48 Consolidated version of the Treaty on European Union [2012] OJ C 326/24, 17. gr.  
49 Commision, „Proposal for a first Council directive to approximate the laws of the Member States 
relating to trade marks“ COM (80) 365 final 10 og 14. 
50 Commision, „Amended proposal for a first Council directive Council to approximate the laws of the 
Member States relating to trade marks“ COM (85) 793 final 3 og 5. 
51 First Council directive 89/104 (EEC) to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks [1988] OJ L 040/1. 
52 Directive 2008/95 (EC) of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of 
the Member States relating to trade marks [2008] OJ L 299/25. 
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Þar sem EFTA er aðili að EES samningnum verða aðildarríki EFTA, meðal annars 

Ísland, að innleiða reglugerðir og tilskipanir Evrópuþingsins og Ráðsins sem varða 

fjórfrelsið.53 Áður en Ísland varð skuldbundið samkvæmt EES samningnum og allt til 

ársins 1997 þegar núverandi VML. voru sett hafði tæmingarregla gilt hér á landi án 

þess þó að sérstakt ákvæði hafi verið í vörumerkjalögum. Þá var alþjóðleg tæming 

vörumerkjaréttar talin gilda án þess þó að reynt hefði á það fyrir dómstólum.54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
53 Utanríkisráðuneytið, „Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn)“ 
(Utanríkisráðuneytið) <www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/evropumal/verkefni/nr/4578> skoðað 15. 
mars 2014. 
54 Alþt. 1996, A-deild, þskj. 338 - 233. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 2. 
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4 Tegundir tæmingar 

4.1 Almennt um tegundir tæmingar 
Vörumerkjaréttur getur tæmst á þrjá vegu, með alþjóðlegri tæmingu, svæðisbundinni 

tæmingu og landsbundinni tæmingu. Þessar þrjár leiðir tæmingar eru mis víðtækar 

og hafa allar mismunandi réttaráhrif á vöru- og þjónustuviðskipti. Þegar 

vörumerkjaréttur tæmist hefur vörumerkjahafinn ekki lengur þann einkarétt sem hann 

hafði yfir vörumerkinu á einhverju tilteknu landsvæði.55 Umfang landsvæðisins er 

mismunandi og fer eftir því hver af þessum þremur reglum gildir á svæðinu sem 

varan með vörumerkinu er flutt inn á. Fylgja þarf lögum um tæmingu í því landi sem 

varan með vörumerkinu er flutt inn í en ekki lögum landsins sem varan er flutt frá.56 

 

4.2 Alþjóðleg tæming 
Alþjóðleg tæming er víðtækasta tæmingarreglan en í henni felst að um leið og 

eigandi vörumerkis hefur markaðssett vöru eða þjónustu eða heimilað slíka 

markaðssetningu einhverstaðar í heiminum,57 hefur vörumerkjahafinn nýtt einkarétt 

sinn sem fylgir vörumerkjaréttinum. Slíkt leiðir til þess að aðrir geti selt, leigt, flutt inn 

og út vöruna með vörumerkinu án þess að hann geti nokkuð aðhafst.58  Réttur 

vörumerkjahafans hefur tæmst í öllum heiminum og getur vörumerkjahafinn ekki 

hagnast frekar á grundvelli einkaréttar síns né stöðvað samhliða innflutning á vöru 

eða þjónustu sinni. Með samhliða innflutningi er átt við að vara sem auðkennd er 

með vörumerki, er flutt inn, af samhliða innflytjanda, á landssvæði þar sem 

vörumerkið nýtur verndar og á innflutningurinn sér stað án afskipta vörumerkjahafa.59 

Frekari umfjöllun um samhliða innflutning má sjá í kafla 6.2. á bls. 29. Rökin fyrir 

alþjóðlegri tæmingu eru meðal annars þau að ef reglan gildir getur vörumerkjahafi 

ekki skapað viðskiptahindranir á markaði með einokun síns vörumerkis sem myndi 

leiða til þess að sama vara fáist ekki hjá samkeppnisaðila á hagstæðara verði. Með 

þessari reglu fá samhliða innflytjendur aukin tækifæri til innflutnings vara þar sem 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
55 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 563–564. 
56 „International exhaustion and parallel importation“ (WIPO) 
<www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm> skoðað 9. febrúar 2014. 
57 sama heimild. 
58 Lassen og Stenvik (n. 41) 460. 
59 Margaret K. Kyle, „Parallel trade in pharmaceuticals: Firm responses and competition policy“ í Barry 
E. Hawk (ritstj.) International Antitrust Law & Policy: Fordham Competition Law (Juris Publishing 
2009) 339. 
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vörumerkjarétturinn hefur tæmst sem skapar virka alþjóðlega verðsamkeppni. 60 

Alþjóðleg tæming vörumerkjaréttar er því í anda viðskiptafrelsis og frjálsrar 

samkeppni. 

 

4.2.1 Maglite61 
Alþjóðleg tæming gilti á Íslandi allt til ársins 2009 þótt vafi um regluna hafi komið upp 

árið 1997 með Maglite máli EFTA dómstólsins. Eigandi norska vörumerkisins 

Maglite, sem auðkenndi vasaljós, var ósáttur við samhliða innflutning sömu vasaljósa 

undir merkinu Maglite til Noregs frá Bandaríkjunum. Vörumerkjahafinn taldi þennan 

innflutning ólöglegan þar sem í Noregi væri svæðisbundin tæming og því hefði 

vörumerkjarétturinn ekki tæmst í Bandaríkjunum við markaðssetningu 

vörumerkjahafans á Maglite vasaljósunum í Noregi.62 

Árið 1960 gerðist Noregur aðili að EFTA sem síðan gerði samning árið 1994 

við ESB um EES samninginn.63 Fyrir Maglite málið gilti alþjóðleg tæming í Noregi en 

þegar málið kom upp var ljóst að tilskipun Ráðsins nr. 89/104 (EBE)64 nú nr. 95/2008 

(EB)65 gilti í Noregi vegna EES samningsins. 

Evrópudómstóllinn hafði ekki tekið afstöðu til þess hvort 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar setti bann við alþjóðlegri tæmingu. 66  Varð EFTA 

dómstóllinn því að taka sjálfstæða ákvörðun til túlkunar á vörumerkjatilskipuninni. 

Samkvæmt ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins var reglan um alþjóðlega tæmingu, 

frjálsum vöruviðskiptum og samkeppni í hag og þar af leiðandi einnig hagstæð 

neytendum.67 Taldi dómstóllinn að orðalag 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar 

kvæði skýrt á um að landsbundin tæming væri óheimil meðal aðildarríkja en ákvæðið 

tæki hins vegar ekki skýrt fram hvort alþjóðleg tæming væri heimil. 68  Túlkaði 

dómstóllinn ákvæðið á þann veg að reglan um svæðisbundna tæmingu væri 

lágmarks réttarvernd sem aðildarríki þyrftu að uppfylla en alþjóðleg tæming væri 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
60 Lassen og Stenvik (n. 41) 462. 
61 Mál E-2/97, Mag Instrument Inc. g. California Trading Company Norway, Ulsteen [1997]. 
62 reifun höfundar. 
63 „The EFTA states“ (EFTA) <www.efta.int/about-efta/the-efta-states> skoðað 23. febrúar 2014. 
64 First Council directive 89/104 (EEC) to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks [1988] OJ L 040/1. 
65 Directive 2008/95 (EC) of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of 
the Member States relating to trade marks [2008] OJ L 299/25. 
66 Catherine Seville, EU intellectual property law and policy (Edward Elgar Publishing 2009) 360. 
67 Mál E-2/97, (n. 61), mgr. 19. 
68 sama heimild, mgr. 21-22. 
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einnig heimil. Tók dómstóllinn þó fram að EFTA ríkjunum væri aðeins heimilt að velja 

milli svæðisbundinnar og alþjóðlegrar tæmingar sökum þess að EES samningurinn 

væri annars eðlis en ESB samningurinn, en EES er ekki tollabandalag heldur 

fríverslunarsamtök. 69 Innflytjandi vasaljósanna mátti því flytja þau inn til Noregs þar 

sem Noregur hafði valið að alþjóðleg tæming vörumerkjaréttar myndi gilda í Noregi.  

Eftir að dómur féll í Maglite málinu var augljóst að Ísland mátti ennþá viðhalda 

alþjóðlegri tæmingu vörumerkjaréttar í VML. því Ísland var og er, líkt og Noregur, 

aðili að EFTA.70 

 

4.3 Svæðisbundin tæming 
Svæðisbundin tæming felur í sér að einkaréttur vörumerkjahafa tæmist þegar vara 

eða þjónusta hefur verið markaðssett af honum eða með samþykki hans innan 

ákveðins svæðis. 71  Þar af leiðandi hefur einkaréttur hans aðeins tæmst innan 

svæðisins, því heldur vörumerkjahafinn vörumerkjaréttinum utan þessa svæðis. Í 

þessu felst að innan svæðisins geta aðrir en vörumerkjahafi selt, leigt, flutt inn og út 

vöru auðkennda með vörumerkinu án þess að vörumerkjahafinn geti nokkuð aðhafst, 

en slíkt er hins vegar óheimilt utan þessa tiltekna svæðis því rétturinn hefur ekki 

tæmst að fullu.72  Vörumerkjahafinn getur því stöðvað samhliða innflutning komi 

varan frá landi sem er utan hins tiltekna svæðis. 

 

4.3.1 Silhouette73 
Maglite málið tók aðeins til EFTA ríkjanna. Það var því enn óljóst hvort aðildarríki 

ESB mættu láta regluna um alþjóðlega tæmingu gilda í stað reglunnar um 

svæðisbundna tæmingu. Í Silhouette máli Evrópudómstólsins skýrðist þetta. 

Austurríska gleraugnafyrirtækið Silhouette, sem þekkt var fyrir að selja dýrar og 

vandaðar gleraugnaumgjarðir, hafði selt gamlan lager til Búlgaríu en á þeim tíma var 

Búlgaría ekki aðili að ESB. Samhliða innflytjandinn Hartlauer, sem seldi ódýrar 

gleraugnaumgjarðir, keypti lagerinn í Búlgaríu og setti gömlu umgjarðirnar á markað í 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
69 sama heimild, mgr. 25-28. 
70 „Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA)“ (Utanríkisráðuneytið) <www.utanrikisraduneyti.is/nyr-
starfssvid/vidskiptasvid/vidskiptasamningar/verkefni/nr/4586> skoðað 19. febrúar 2014. 
71 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 564. 
72 sama heimild. 
73 Mál C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG g. Hartlauer Handelsgesellschaft 
mbH. [1998] ECR I-04799. 
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Austurríki. Silhouette vildi banna innflutninginn þar sem umgjarðirnar höfðu ekki verið 

markaðssettar innan EES svæðisins af Silhouette né með samþykki þess. Silhouette 

hélt því fram að svæðisbundin tæming vörumerkjaréttar gilti í Austurríki.74 

Hér þurfti Evrópudómstóllinn að skera úr um hvort 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar kvæði á um skilyrðislausa svæðisbundna tæmingu eða 

hvort aðildarríki mættu velja alþjóðlega tæmingu eins og EFTA ríkin, sbr. Maglite 

málið. Dómstóllinn fór að áliti Jacobs lögsögumanns og skar úr um að ákvæði 1. 

mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar mætti ekki túlka á þann veg að alþjóðleg 

tæming vörumerkjaréttar væri heimil þar sem slíkt myndi hindra frjálsan flutning vöru 

innan ESB og kæmi á mismunandi réttarástandi á milli einstakra aðildarríkja sem 

væri gagnstætt tilgangi tilskipunarinnar sem var að samræma vörumerkjalöggjöf 

aðildarríkja. Mikilvægt væri að vörumerkjaréttindi væru vernduð samkvæmt lögum á 

sama hátt í öllum aðildarríkjum ESB.75 Jacob lögsögumaður76 hafði talið í áliti sínu 

að ef 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar væri ekki túlkuð á þann hátt að hún 

bannaði alþjóðlega tæmingu þá myndi virkni hins innra markaðar ekki vera tryggð því 

verðsamkeppni á innri markaðinum yrði fyrir miklum skaða.77 Silhouette mátti því 

stöðva innflutninginn á gömlu umgjörðunum þar sem þær höfðu ekki verið 

markaðssettar innan EES svæðisins og þar með hafði vörumerkjarétturinn ekki 

tæmst. 

 Mikil réttaróvissa skapaðist eftir Silhouette málið þar sem Evrópudómstóllinn 

komst að gagnstæðri niðurstöðu EFTA dómstólsins í Maglite málinu. Ósamræmi 

hafði þar af leiðandi skapast í dómum dómstólanna tveggja sem eiga eftir fremsta 

megni að vera samræmdir, sbr. 6. gr. EES samningsins78 og 2. mgr. 3. gr. samnings 

milli EFTA ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. 79  Það þótti því 

óheppilegt að mismunandi reglur giltu um aðildarríki EES samningsins því ef EFTA 

ríkin þrjú væru með alþjóðlega tæmingu gætu vörumerkjahafar þar ekki komið í veg 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
74 reifun höfundar. 
75 Mál C-355/96, (n. 73), mgr. 25-27. 
76 e. advocate general. 
77 Mál C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG g. Hartlauer Handelsgesellschaft 
mbH. [1998] ECR-I-4822, álit Jacobs lögsögumanns, mgr. 41 og 52. 
78 Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
79 Samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls og bókun um breytingu á 
samningnum (samþykktur 2. maí 1992, tók gildi 1. janúar 1994) Stjtíð. C, 32/1993. 1461–1587. 
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fyrir innflutning frá samhliða innflytjendum þriðju ríkja en vörumerkjahafar ESB 

ríkjanna gætu stöðvað slíkan innflutning.80 

 

4.3.2 Sebago81 
Stuttu eftir Silhouette málið dæmdi Evrópudómstóllinn í svipuðu máli, Sebago 

málinu. Evrópudómstóllinn svarði sömu spurningu og áður, hvort 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar kæmi í veg fyrir að ESB ríki gætu beitt alþjóðlegri 

tæmingu vörumerkjaréttar. Sebago var bandarískt fyrirtæki sem átti tvö vörumerki 

skráð fyrr skó í Beneluxlöndunum. GB-Unic auglýsti skó Sebago til sölu innan ESB 

svæðisins. Sebago skórnir sem GB-Unic hafði keypt voru framleiddir í El Salvador en 

GB-Unic keypti þá í gegnum belgískt fyrirtæki sem sérhæfði sig í samhliða 

innflutningi. Sebago hélt því fram að þar sem GB-Unic hafði ekki fengið leyfi 

vörumerkjahafans til þess að selja þessa tilteknu skó á EES svæðinu hafi GB-Unic 

ekki heimild til þess og þar með brotið gegn vörumerkjarétti Sebago. Byggði Sebago 

þetta á 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og að samkvæmt henni gilti 

svæðisbundin tæming í ESB ríkjunum.82 

Evrópudómstóllinn leit til dómaframkvæmdar í Silhouette málinu og komst að 

sömu niðurstöðu. Orðalag 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar yrði ekki túlkað á 

þann veg að aðildarríki gætu valið milli svæðisbundinnar og alþjóðlegrar tæmingar. 

Svæðisbundin tæming væri eina tæmingarreglan sem gilti í aðildarríkjunum. Þar af 

leiðandi tæmist vörumerkjarétturinn ekki ef vara eða þjónusta er markaðssett undir 

vörumerki fyrir utan EES svæðið.83 GB-Unic mátti því ekki markaðssetja Sebago skó 

á EES svæðinu án samþykkis Sebago. 

Eftir Sebago málið höfðu tveir dómar fallið í andstöðu við niðurstöðu EFTA 

dómstólsins í Maglite málinu. Það var því ljóst hver afstaða Evrópudómstólsins var til 

tegunda tæmingar. Hins vegar var ennþá réttaróvissa varðandi tæmingu í EFTA 

ríkjunum. Það var því nauðsynlegt að EFTA ríkin fengu skýra niðurstöðu frá EFTA 

dómstólnum um hvort 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar væri í raun túlkuð 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
80 Patricia Egli og Juliane Kokott, „Trademark - Principle of Exhaustion - European Community 
Trademark Directive - EFTA - TRIPS Agreement - GATT - WTO“ (2000) 94 The American Journal of 
International Law 386, 389. 
81 Mál C-173/98, Sebago Inc og Ancienne Maison Dubois & Fils SA g. GB-Unic SA [1999] ECR I-
04103. 
82 reifun höfundar. 
83 Mál C-173/98, (n. 81), mgr. 17, 21 og 22. 



	
   17 

með víðtækari hætti í aðeins þremur ríkjum sem aðild áttu að EES samningnum, 

Íslandi, Noregi og Lichtenstein. 

 

4.3.3 L’Oréal84 
Árið 2008 varð breyting á dómaframkvæmd EFTA dómstólsins sem eyddi 

réttaróvissunni sem skapast hafði með Silhouette málinu. EFTA dómstóllinn dæmdi í 

L’Oréal málinu sem voru tvö mál sameinuð í eitt. Málið varðaði innflutning á Redken 

vörum frá Bandaríkjunum til Noregs. Redken er vörumerki í eigu L’Oréal keðjunnar. 

Innflytjendur Redken varanna voru þó nokkrir, meðal annars móðurfélagið Nille 

Holding AS ásamt dótturfélögum þess og tveimur heildsölunum. Vörurnar höfðu verið 

markaðssettar í Bandaríkjunum undir vörumerkinu Redken með samþykki L’Oréal, 

eiganda vörumerkisins. L’Oréal leit til Silhouette málsins og taldi að túlka yrði 1. mgr. 

7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar á sama hátt á öllu EES svæðinu. L’Oréal hélt því 

fram að innflytjendurnir mættu ekki flytja inn, bjóða til sölu og setja á norskan markað 

vörurnar með vörumerkinu Redken þar sem þessar tilteknu vörur hefðu aldrei verið 

markaðssettar á EES svæðinu af L’Oréal eða með samþykki þess. Þar af leiðandi 

taldi L’Oréal að svæðisbundin tæming gilti í Noregi, bundin við EES svæðið, og því 

væri vörumerkjaréttur L’Oréal í Noregi ekki tæmdur.85 

Hér varð EFTA dómstóllinn enn og aftur að taka afstöðu til þess hvort 

alþjóðleg tæming eða svæðisbundin tæming ætti að gilda í Noregi og þar með öðrum 

EFTA ríkjum. Dómstóllinn fjallaði um megintilgang EES samningsins sem er sá að 

EES svæðið er eitt einsleitt svæði. Einsleit túlkun á reglum og sameiginlegar reglur 

aðildarríkjanna eru því lykilatriði til þess að ná virkni hins innri markaðar á EES 

svæðinu. Þar af leiðandi taldi dómstóllinn að ætla mætti að efni EES samningsins og 

ESB löggjafarinnar yrði að vera túlkað á samræmdan hátt.86  EFTA dómstóllinn 

fjallaði ennfremur um mikilvægi þess að dómstólar sem fjalla um mál EES svæðisins, 

EFTA dómstóllinn og Evrópudómstóllinn, komist að samræmdum niðurstöðum um 

sömu lagalegu álitamálin. 87 EFTA ríkin hafa meðal annars reynt að koma í veg fyrir 

að mismunandi niðurstaða fáist í samskonar málum en í 6. gr. EES samningsins 

kemur fram að allir samningsaðilar, þar á meðal EFTA dómstóllinn, séu skyldugir til 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
84 Sameinuð mál E-9/07 og E-10/07, L’Oréal Norge AS og L’Oréal SA g. Per Aarskog AS, Nille AS og 
Smart Club AS [2008]. 
85 reifun höfundar. 
86 Sameinuð mál E-9/07 og E-10/07, (n. 84), mgr. 27. 
87 sama heimild, mgr. 28. 
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að fylgja dómsúrlausnum Evrópudómstólsins sem fallið hafa fyrir undirskrift EES 

samningsins. Í 2. mgr. 3. gr. samnings milli EFTA ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls kemur einnig fram að EFTA dómstóllinn sé skyldugur til 

þess að fylgja dómum Evrópudómstólsins í sambærilegum málum sem fallið hafa 

eftir undirskrift EES samningsins.88 EFTA dómstóllinn vísaði einnig til 1. mgr. 2. gr. 

bókunar 28 við EES samninginn um hugverkaréttindi en þar segir: 

 

Samningsaðilar skuli sjá til þess að tæming hugverkaréttar sé í 
samræmi við lög bandalagsins að svo miklu leyti sem ráðstafanir 
bandalagsins eða réttarkerfi taka til tæmingar. Með fyrirvara um þróun 
dómsúrlausna í framtíðinni ber að túlka þetta ákvæði samkvæmt 
viðurkenndum skilningi í viðkomandi úrskurðum dómstóls 
Evrópubandalaganna sem kveðnir hafa verið upp fyrir undirritun 
samningsins.89 

 

EFTA dómstóllinn leit til niðurstöðu Evrópudómstólsins í Silhouette málinu og 

Sebago málinu. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sá eðlismunur sem er á 

EES samningnum og ESB samningnum varðandi viðskipti við þriðju ríki, það er 

EFTA sé fríverslunarsamtök en ESB tollabandalag, séu ekki nægilega sannfærandi 

rök fyrir mismunandi túlkun á 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar í EES og ESB 

rétti. Þar af leiðandi sló dómstóllinn því föstu að 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar yrði að vera túlkuð með einsleitum hætti þar sem 

samræmd framkvæmd væri nauðsynleg fyrir EES svæðið.90 Innflytjendurnir í málinu 

máttu því ekki flytja inn Redken vörur til Noregs frá Bandríkjunum sem höfðu aðeins 

verið markaðssettar þar því Redken vörumerkið hafði ekki tæmst í Noregi sökum 

reglunnar um svæðisbundna tæmingu. 

Í kjölfar þessarar dómsniðurstöðu var réttaróvissunni eytt sem hafði staðið yfir 

í um tíu ár. Íslensku VML. var breytt með lögum nr. 117/2009 og núverandi 2. mgr. 6. 

gr. VML. leit dagsins ljós. Það gilti því ekki lengur alþjóðleg tæming vörumerkjaréttar 

á Íslandi heldur svæðisbundin tæming bundin við EES svæðið. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
88 sama heimild, mgr. 28. 
89 sama heimild, mgr. 28. 
90 sama heimild, mgr. 37-38. 
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4.4 Landsbundin tæming 
Landsbundin tæming er þrengsta tæmingarreglan. Reglan er ekki algeng meðal ríkja 

og hefur til að mynda ekki gildi í Evrópu en þar gildir svæðisbundin tæming. 

Samkvæmt reglunni tæmist vörumerkjarétturinn aðeins í einu ríki, það er þar sem 

varan er fyrst markaðssett af vörumerkjahafanum eða með samþykki hans. 91 

Vörumerkjahafinn getur því ekki komið í veg fyrir sölu og aðra nýtingu annarra í 

atvinnuskyni af vörum sínum sem auðkenndar eru með vörumerkinu í því tiltekna 

ríki.92 Vörumerkjahafinn á þó enn einkarétt alls staðar annars staðar í heiminum þar 

sem hann hefur skráðan vörumerkjarétt. Þar af leiðandi opnar landsbundin tæming 

ekki á samhliða innflutning.93 

 Landsbundin tæming veitir vörumerkjahafa meira frelsi til að hagnast á 

einkaréttinum sem vörumerkið veitir honum heldur en alþjóðleg og svæðisbundin 

tæming veitir. Verðsamkeppni verður ekki mikil þar sem vörumerkjahafi getur 

stjórnað verðinu á vörunum og þjónustunni án þess að hafa áhyggjur af samkeppni 

frá samhliða innflytjendum. Það má því segja að landsbundin tæming sé 

vörumerkjahafa í hag en alþjóðleg tæming neytendum í hag.94 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
91 Lassen og Stenvik (n. 41) 461. 
92 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 564. 
93 Lassen og Stenvik (n. 41) 461. 
94 Mark Halle, „The exhaustion of intellectual property rights: Should countries favour consumers or 
private interests?“ (International Institute for Sustainable Development, júní 2007) 
<www.iisd.org/pdf/2007/com_exhaustion.pdf> skoðað 19. febrúar 2014. 
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5 Nánar um tæmingu vörumerkjaréttar 

5.1 Inntak reglunnar 
Í reglunni um tæmingu vörumerkjaréttar felst að vörumerkjahafi hefur misst einkarétt 

sinn á vörumerkinu á þeim tímapunkti þegar hver og ein vara hans eða þjónusta er 

löglega markaðssett af honum sjálfum eða með samþykki hans.95 Þetta hefur verið 

kallað tæming vörumerkjaréttar. Einkaréttur vörumerkjahafa hefur tæmst sem veldur 

því að vörumerkjahafi getur ekki komið í veg fyrir sölu, leigu, inn- og útflutning af 

vörum sínum eða þjónustu sem auðkennd er með vörumerkinu, sbr. 2. mgr. 6. gr. 

VML. Í tæmingunni felst að vörumerkjahafi getur ekki komið í veg fyrir endursölu á 

vörunni,96 notkun vörumerkisins í auglýsingaskyni97 né komið í veg fyrir endurpökkun 

vara og að vörumerkið sé sett á nýjar umbúðir.98 Fjallað verður nánar um afleiðingar 

tæmingar í 6. kafla á bls. 28. Ef vörumerkjahafi markaðssetur vöru eða þjónustu sína 

utan EES svæðisins hefur hann ekki tæmt vörumerkjarétt sinn innan EES 

svæðisins, 99  þetta leiðir af 2. mgr. 6. gr. VML. en samkvæmt ákvæðinu er 

tæmingarreglan bundin við EES svæðið. 

Skilyrði fyrir tæmingu er að vara eða þjónusta hafi verið markaðssett á EES 

svæðinu, annað hvort af vörumerkjahafanum sjálfum eða af öðrum eftir að 

vörumerkjahafinn hefur gefið samþykki sitt fyrir markaðssetningunni, sbr. 2. mgr. 6. 

gr. VML. Skilyrðin um markaðssetningu og samþykki vörumerkjahafa hafa valdið 

miklum vanda við túlkun á því hvenær vörumerkjarétturinn hefur í raun tæmst innan 

EES svæðisins.100 Verða skilyrðin tvö nánar skoðuð í kafla 5.1.1 og 5.1.2 á bls. 21 

og 23. 

 Tæming vörumerkjaréttar gerist sjálfkrafa um leið og fyrsta markaðssetning 

vöru eða þjónustu hefur átt sér stað. Þannig er tæmingin ófrávíkjanleg. 

Vörumerkjahafi getur þar af leiðandi ekki gert samning við kaupanda vöru eða 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
95 Ginter (n. 3) 508. 
96 Orðalag 2. mgr. 6. gr. VML. 
97 Mál C-337/95, Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV g. Evora BV [1997] ECR I-
06013, mgr. 36 og 38. 
98 Sameinuð mál C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb g. Paranova A/S og C.H. 
Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG og Boehringer Ingelheim A/S g. Paranova A/S og Bayer 
Aktiengesellschaft og Bayer Danmark A/S g. Paranova A/S [1996] ECR I-03457, mgr. 32-37. 
99 Lassen og Stenvik (n. 41) 466. 
100 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 568. 
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þjónustu um að tæming vörumerkjaréttar hafi ekki átt sér stað, þegar vara er í raun 

markaðssett af vörumerkjahafanum eða með samþykki hans.101 

  Reglan um tæmingu vörumerkjaréttar hefur verið talin réttlát takmörkun á 

vörumerkjaréttinum sökum þess að ef reglan væri ekki við lýði gæti vörumerkjahafi 

misnotað vörumerkjarétt sinn á þann hátt að nýta réttinn oftar en einu sinni fyrir 

hverja markaðssetta vöru. 102  Þannig gæti vörumerkjahafi hagnast á vöru eða 

þjónustu sinni aftur og aftur og haft stjórn á vörslu og dreifingu vörunnar alla tíð.103 

Slíkt væri slæmt fyrir frelsi innri markaðarins og hefði þau áhrif að vörumerkjahafi 

myndi njóta efnahagslegs ávinnings af vörum eða þjónustu sem hann hafði áður 

hagnast á við fyrri markaðssetningu.104 

 

5.1.1 Markaðssetning  
Í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 2. mgr. 6. gr. VML. er skilyrði að vara 

eða þjónusta hafi verið markaðssett en þó er hugtakið ekki skilgreint. Mikilvægt er að 

skilgreina nákvæmlega hvenær vara er markaðssett til að með vissu sé hægt að 

fullyrða að vörumerkjaréttur vörumerkjahafa hafi tæmst. Þessi þörf á nákvæmri 

skilgreiningu á markaðssetningu skapaðist ekki fyrr en eftir Silhouette málið því þar 

var skýrt sett fram að tæming skyldi vera bundin við EES svæðið. Þar sem tæming 

vörumerkjaréttar er takmörkun á einkarétti vörumerkjahafa er mikilvægt fyrir hann að 

vita hvort og hvenær hann hefur tæmt rétt sinn, þar af leiðandi er nauðsynlegt að 

skilgreina hvað markaðssetning felur í sér og hvenær hún er talin eiga sér stað. 

 Það leiðir af orðalagi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 2. mgr. 6. gr. 

VML. að vörumerkjahafi er sá sem stjórnar því hvort vara eða þjónusta er 

markaðssett, annað hvort með því að markaðssetja sjálfur eða veita öðrum samþykki 

sitt til þess. Skilyrði um samþykki og hvenær það liggur fyrir verður skoðað í kafla 

5.1.2 á bls. 23. Vörumerkjahafi verður að hafa markaðssett vöru eða þjónustu af 

fúsum og frjálsum vilja.105 Þegar vara eða þjónusta hefur verið markaðssett þá hefur 

virði vörumerkisins verið nýtt, vegna þessa tæmist vörumerkjarétturinn sbr. kafli 3.1. 

á bls. 9. Það leiðir ennfremur af orðalagi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 

2. mgr. 6. gr. VML. að vörumerkjarétturinn tæmist ekki ef vara er markaðssett án 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
101 Lassen og Stenvik (n. 41) 465–466. 
102 Ginter (n. 3) 508 . 
103 Jeremy Phillips (ritstj.), Trade marks at the limit (Edward Elgar Publishing 2006) 131. 
104 Ginter (n. 3) 508. 
105 Lassen og Stenvik (n. 41) 465. 
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atbeina vörumerkjahafa. Mogens Koktvedgaard skilgreindi markaðssetningu á þann 

veg í bók sinni Lærebog i immaterialret að vara væri markaðssett þegar hún væri 

raunverulega sett á opin markað með það að markmiði að selja hana til endanlegs 

neytenda.106 

 Þar af leiðandi verður vara eða þjónusta í raun og veru að vera boðin til sölu á 

EES svæðinu til þess að um markaðssetningu sé að ræða. Þegar átt er við 

markaðssetningu vöru er átt við markaðssetningu hvers einasta eintaks af vöru 

vörumerkjahafans, þetta kom skýrt fram í Sebago málinu.107 Reynt hefur á túlkun 

raunverulegrar markaðssetningar í ófáum málum Evrópudómstólsins. 

Í Peak Holding málinu108 varð Evrópudómstóllinn að taka afstöðu til þess hvort 

innflutningur á vöru inn á EES svæðið sem gerður var með ásetningi til að selja 

vöruna á innri markaðinum teldist markaðssetning og hvort það væri markaðssetning 

að bjóða neytendum vöru til sölu án þess að sala ætti sér stað. Evrópudómstóllinn 

nefndi að það væri lykilatriði að inntak hugtaksins um markaðssetningu væri túlkað 

með samræmdum hætti til þess að 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar yrði beitt 

á sama hátt innan EES svæðisins.109 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að vörur 

væru ekki taldar markaðssettar í skilningi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar á 

EES svæðinu ef þær væru aðeins fluttar inn á svæðið, tollar greiddir og þær 

geymdar í vöruhúsi. Það þætti eðlilegt þar sem ekkert að ofangreindu tengdist virkni 

markaðarins.110 Dómstóllinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að ásetningur til sölu 

eða það eitt að bjóða neytendum vörur til sölu án þess að sala tækist, teldist ekki 

vera markaðssetning í skilningi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar þar sem sú 

háttsemi valdi því að vörumerkjahafinn fengi ekki að njóta þeirra efnahagslegu 

verðmæta sem vörumerkinu fylgir.111 Af þessu má draga þá ályktun að vara er ekki 

markaðssett á EES svæðinu nema sala á vörunni eigi sér stað. 

Í Class International málinu112 voru málavextir þeir að Aquafresh tannkrem var 

flutt frá Suður Afríku til Hollands. Tannkremið var geymt í vöruhúsi tollayfirvalda í 

Hollandi og hélt Class International því fram að tannkremið væri aðeins í 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
106 Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret (5. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
1999) 331. 
107 Mál C-173/98, (n. 81), mgr. 22. 
108 Mál C-16/03, (n. 39). 
109 sama heimild, mgr. 31-32. 
110 sama heimild, mgr. 26. 
111 sama heimild, mgr. 41-42. 
112 Mál C-405/03, Class International BV g. Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline 
Beecham plc og Beecham Group plc. [2005] ECR I-08735. 



	
   23 

millilendingu í Hollandi og átti ekki að vera selt á EES svæðinu.113 Evrópudómstóllinn 

taldi að innflutningur í skilningi 3. mgr. c. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar114 væri 

markaðssetning vöru á EES svæðinu. Vörurnar voru aðeins á svæði tollayfirvalda í 

Hollandi og voru þær því í raun ekki á markaðnum.115 Vörur hjá tollayfirvöldum geta 

talist vera raunverulega inn á EES svæðinu en ekki endilega inn á innri markaðinum. 

Þar af leiðandi eru vörur sem aðeins millilenda í ríkjum innan EES svæðisins ekki 

markaðssettar á EES svæðinu. 

Af þessum dómum Evrópudómstólsins má álykta að ekki sé nægilegt að vara 

sé einungis staðsett inn á EES svæðinu til þess að hún verði talin markaðssett, sem 

valdi tæmingu vörumerkjaréttar, heldur verði markaðssetning að fela í sér sölu á vöru 

sem gefur vörumerkjahafanum tækifæri til að nýta efnahagslegt virði vörumerkisins. 

 

5.1.2 Samþykki 
Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 2. mgr. 6. gr. VML. getur 

markaðssetning vöru gerst á tvo vegu, annað hvort af vörumerkjahafanum sjálfum 

eða af öðrum sem hefur fengið samþykki vörumerkjahafans fyrir 

markaðssetningunni. Líkt og kom fram í kafla 5.1.1. á bls. 21 um markaðssetningu 

hafði ekki skapast álitamál um samþykki vörumerkjahafa fyrir markaðssetningu fyrr 

en eftir Silhouette málið. Tæming vörumerkjaréttar er þýðingamikil takmörkun á 

einkarétti vörumerkjahafa, þar af leiðandi er mikilvægt fyrir vörumerkjahafa að vita í 

hvaða tilfellum samþykki telst liggja fyrir. Slíkur vafi á aðeins við í tilfellum þar sem 

vörumerkjahafi hefur ekki gert nákvæman leyfissamning við endursöluaðila sína um 

markaðssetningu á vörum undir vörumerki hans.116 Rétt eins og Evrópudómstóllinn 

kvað á um í Peak Holding málinu117 varðandi skilyrði um markaðssetningu áréttaði 

dómstóllinn það í Levi Strauss málinu að samræmd túlkun yrði að vera á skilyrðinu 

um samþykki innan EES svæðisins.118 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
113 reifun höfundar. 
114 3. tl. 5. gr. VML. 
115 Mál C-405/03, (n. 112), mgr. 34, 43, 44, 45 og 50. 
116 Lassen og Stenvik (n. 41) 466. 
117 Mál C-16/03, (n. 39), mgr. 31-32. 
118 Sameinuð mál C-414/99 og C-416/99, Zino Davidoff SA g. A&G Imports Ltd og Levi Strauss & Co. 
og aðrir g. Tesco Stores Ltd og aðrir [2001] ECR I-08691, mgr. 42-43. 
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Yfirleitt er vara og þjónusta markaðssett af vörumerkjahafanum sjálfum án 

þess að hann gefi öðrum samþykki til þess. 119  Þegar aðrir en vörumerkjahafi 

markaðssetja vörur verður að skilgreina hvenær samþykki telst liggja fyrir. 

Vörumerkjahafi verður að veita samþykki sitt fyrir markaðssetningu á hverri einustu 

vöru sem markaðssetja á, ekki er nægilegt að hann samþykki að markaðssetja megi 

einhverja tiltekna tegund vöru í óákveðnu magni.120 Ef samþykki hefur ekki verið veitt 

fyrir hverri einustu vöru hefur markaðssetning í skilningi 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar og 2. mgr. 6. gr. VML. ekki átt sér stað, með þeim 

afleiðingum að vörumerkjarétturinn tæmist ekki.121 Evrópudómstóllinn hefur skilgreint 

skilyrðið um samþykki í nokkrum dómum sínum. 

Í Levi Strauss málinu122 átti fyrirtækið Levi Strauss & Co. skráð vörumerki í 

Bretlandi fyrir gallabuxur. Málavextir voru þeir að tveir stórvörumarkaðir í Bretlandi 

fluttu inn gallabuxur frá söluaðilum Levi Strauss í Bandaríkjunum, Mexíkó og 

Kanada. Levi Strauss hafði þó ítrekað neitað að selja þeim vörur sínar.123 Í þessu 

máli varð Evrópudómstóllinn að taka afstöðu til þess hvort vörumerkjahafi, sem 

samþykkt hefur markaðssetningu vöru sinnar utan EES svæðisins, þurfi að gefa 

skýrt samþykki fyrir markaðssetningu vörunnar innan EES svæðisins eða hvort 

nægilegt sé að hann gefi það óbeint til kynna.124 Einnig varð dómstóllinn að svara því 

hvort álykta mætti að þögn vörumerkjahafans væri óbeint samþykki, í þeim tilvikum 

þegar endursöluaðili utan EES svæðisins vildi markaðssetja innan EES svæðisins.125 

Dómstóllinn varð að ráða úr því hvernig samþykki í skilningi 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar væri túlkað. Dómstóllinn komst að því að samþykki 

vörumerkjahafa varð að sýna ótvírætt fram á að hann væri tilbúinn að afsala sér 

vörumerkjarétti sínum innan EES svæðisins. 126  Yfirleitt væri slíkri ætlun 

vörumerkjahafans lýst með beinni yfirlýsingu um samþykki hans.127 Þó gæti verið 

hugsanlegt í einhverjum tilvikum að nægjanlegt væri að samþykki sé gefið óbeint til 

kynna, en aðeins ef slíkt yrði ályktað af staðreyndum og aðstæðum eftir að 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
119 Jens Schovsbo, „Samtykke fra forskellige synsvinkler“ í Ulf Bernitz (ritstj.), Parallellimporten ur ett 
nordiskt perspektiv (Norræna Ráðherranefndin 2000) 41. 
120 Mál C-173/98, (n. 81), mgr. 22. 
121 Gielen og von Bomhard (n. 28) 82. 
122 Sameinuð mál C-414/99 og C-416/99, (n. 118). 
123 reifun höfundar. 
124 Sameinuð mál C-414/99 og C-416/99, (n. 118), mgr. 35. 
125 sama heimild, mgr. 48. 
126 sama heimild, mgr. 45. 
127 sama heimild, mgr. 46. 
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markaðssetning utan EES svæðisins hefur var samþykkt. Þó væri óbeint samþykki 

aðeins gilt ef ótvírætt væri sýnt fram á að vörumerkjahafinn hafi ætlað að afsala sér 

réttinum til að markaðssetja vörur innan EES svæðisins.128 Dómstóllinn komst einnig 

að því að þögn vörumerkjahafans væri ekki óbeint samþykki fyrir 

markaðssetningu.129 

Coty Prestige málið130 varðaði ilmvatnsprufur sem merktar voru sem „prufur“ 

og „ekki til sölu“. Coty Prestige höfðaði málið vegna ilmvatnsprufanna gegn Simex en 

verslunin sem hafði ilmvatnsprufurnar til sýnis hafði fengið þær þaðan. Coty Prestige 

hélt því fram að ilmvatnsprufurnar hefðu verið markaðssettar innan EES svæðisins 

án samþykkis þess sem vörumerkjahafa en samkvæmt samningum Coty Prestige 

við endursöluaðila sína var Coty Prestige eigandi ilmvatnsprufanna. 131 

Evrópudómstóllinn endurtók mál sitt úr Levi Strauss málinu og tók fram að 

vörumerkjaréttur gæti ekki tæmst nema samþykki vörumerkjahafa fyrir 

markaðssetningu hefði fengist, hvort sem samþykkið væri beint eða óbeint. Þar af 

leiðandi skipti höfuð máli við úrlausn mála varðandi tæmingu vörumerkjaréttar hvort 

slíkt samþykki hefði fengist, en það er jafngilt afsali vörumerkjahafa á einkarétti 

sínum.132 Evrópudómstóllinn endurtók einnig úr Levi Strauss málinu að yfirleitt væri 

samþykki, þar sem ætlunin væri að afsala einkarétti til vörumerkisins, gefið beint en 

þó gæti samþykki verið gefið óbeint í skyn með staðreyndum eða aðstæðum.133 Coty 

Prestige hafði með merkingu ilmvatnsprufanna sem „prufur“ og „ekki til sölu“ sýnt 

fram á tilætlun sína, sem var að ilmvatnsprufurnar ættu ekki að vera seldar og þar 

með ekki markaðssettar á EES svæðinu.134 

Af þessum tveimur dómum má sjá að Evrópudómstóllinn er sjálfum sér 

samkvæmur og skýr þegar kemur að túlkun skilyrðisins um samþykki 

vörumerkjahafa. Samþykki getur þar af leiðandi annað hvort verið beint eða óbeint. 

Yfirleitt er samþykki veitt beint en við vissar aðstæður óbeint ef ljóst er að ætlun 

vörumerkjahafans er að afsala sér einkarétti sínum. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
128 sama heimild, mgr. 47. 
129 sama heimild, mgr. 55. 
130 Mál C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group Gmbh g. Simex Trading AG [2010] ECR I-04965. 
131 reifun höfundar. 
132 Mál C-127/09, (n. 130), mgr. 36. 
133 sama heimild, mgr. 38. 
134 sama heimild, mgr. 43 og 45. 
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5.2 Sönnunarbyrði 
Erfitt getur verið að greina milli þess hvort vara eða þjónusta hafi upphaflega verið 

fyrst markaðssett, af vörumerkjahafa eða með samþykki hans, innan eða utan EES 

svæðisins.135 Skiptir sönnun á því höfuð máli við úrlausn hvort vörumerkjaréttur 

vörumerkjahafa hafi tæmst. Sönnunarörðugleikar í slíkum málum geta verið 

töluverðir. Vaknar þá upp spurningin um hver skuli bera sönnunarbyrðina fyrir því.136 

Almenna meginreglan er sú að sá sem telur að vörumerkjaréttur hafi tæmst ber 

sönnunarbyrðina, í langflestum tilfellum eru það samhliða innflytjendur.137 Þetta hefur 

verið staðfest í Levi Strauss málinu en þar þurftu samhliða innflytjendurnir, 

stórvörumarkaðirnir, að sanna að Levi Strauss hefði samþykkt markaðssetningu 

gallabuxnanna innan EES svæðisins en Levi Strauss þurfti ekki að bera neina slíka 

sönnunarbyrði.138 

 Í Van Doren málinu staðfesti Evrópudómstóllinn meginregluna um að 

samhliða innflytjandi sem héldi því fram að tæming vörumerkjaréttar hefði átt sér 

stað ætti að bera sönnunarbyrðina fyrir því.139 Málið snerist um Van Doren, heildsala 

sem hafði fengið einkarétt til dreifingar á vörum undir vörumerkinu Stüssy og 

fyrirtækið Lifestyle sem seldi vörur undir merkinu í Þýskalandi án þess að hafa fengið 

þær frá Van Doren. Van Doren fór í mál gegn Lifestyle á þeim grundvelli að vörurnar 

hefðu upphaflega verið settar á markað í Bandaríkjunum og að markaðssetning 

þeirra innan EES svæðisins hefði ekki verið samþykkt af vörumerkjahafanum. Málið 

snerist um hvort vörurnar undir vörumerkinu Stüssy höfðu upphaflega verið 

markaðssettar utan eða innan EES svæðisins. Evrópudómstóllinn þurfti að skera úr 

um það hver ætti að bera sönnunarbyrðina fyrir því.140 Ásamt því að staðfesta 

meginregluna setti dómstóllinn fram nýja reglu, samkvæmt henni gæti meginreglan 

um að sönnunarbyrðin lægi á samhliða innflytjenda ekki átt við ef hætta væri á að 

vörumerkjahafi myndi geta skipt upp mörkuðum og skapað ástand þar sem 

verðsamkeppni yrði misjöfn eftir landsvæðum EES svæðisins. Slík takmörkun á 

sönnunarbyrði samhliða innflytjanda væri vegna markmiðsins um frjáls 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
135 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 570. 
136 sama heimild 571. 
137 Gielen og von Bomhard (n. 28) 81. 
138 Sameinuð mál C-414/99 og C-416/99, (n. 118), mgr. 53-54. 
139 Mál C-244/00, Van Doren + Q. GmbH g. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH 
og Michael Orth [2003] ECR I-03051, mgr. 35-36. 
140 reifun höfundar. 



	
   27 

vöruviðskipti.141 Ef hætta væri á að vörumerkjahafi skipti upp mörkuðum og hindri 

markaðssetningu vöru sinnar með því að koma í veg fyrir að samhliða innflytjandi 

fengi aðgang að henni, bæri samhliða innflytjandinn ekki sönnunarbyrðina fyrir því 

hvar vörurnar voru fyrst markaðssettar. Samhliða innflytjandinn yrði þó að sanna að 

slík hætta væri til staðar til þess að komast hjá sönnunarbyrðinni. Ef sönnunin tekst 

hjá samhliða innflytjandanum ber vörumerkjahafa að sanna hvar hann upphaflega 

markaðssetti vörurnar fyrst eða veitti samþykki sitt fyrir markaðssetningu. 

Dómstóllinn kvað á um að ef vörumerkjahafa tækist að sanna það væri komið að 

samhliða innflytjandanum að sanna að samþykki vörumerkjahafans hafi legið fyrir við 

síðari markaðssetningu, það er markaðssetningu innan EES svæðisins.142 Hér var 

dómstóllinn því að snúa sönnunarbyrðinni. Dómstóllinn telur að aðstæður sem valda 

öfugri sönnunarbyrði séu til dæmis þegar vörumerkjahafi markaðssetur vörur sínar 

innan EES svæðisins í gegnum dreifingarkerfi143 sem einhverjum hefur verið veittur 

einkaréttur á.144 

 Af þessu má álykta að yfirleitt gildir meginreglan um að sönnunarbyrðin sé á 

samhliða innflytjandanum en þó geti komið upp aðstæður þar sem nauðsynlegt sé 

að snúa sönnunarbyrðinni þar sem annað gæti haft slæm áhrif á tilgang frjálsra 

vöruviðskipta innan EES svæðisins. 

 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
141 Mál C-244/00, (n. 139), mgr. 37-38. 
142 sama heimild, mgr. 40-41. 
143 e. exclusive distributed system. 
144 Mál C-244/00, (n. 139), mgr. 39. 
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6 Afleiðingar tæmingar 

6.1 Almennt um afleiðingar tæmingar 
Þegar vörumerkjahafi hefur nýtt einkarétt sinn og vörumerkjaréttur hans tæmst getur 

samhliða innflutningur átt sér stað á vörum sem viðkomandi vörumerki auðkennir. 

Þar af leiðandi er aðeins um samhliða innflutning að ræða ef vörumerkjahafi hefur 

markaðssett vöru undir vörumerki eða samþykkt slíka markaðssetningu.145 Fjallað 

verður nánar um samhliða innflutning í kafla 6.2. Að ofangreindu má leiða að 

afleiðingar tæmingar vörumerkjaréttar geta aðeins orðið fyrir tilstuðlan samhliða 

innflutnings. Afleiðingarnar koma fram í 2. mgr. 6. gr. VML., sbr. 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar. Þar kemur fram að heimilt sé að nota, selja, leigja, flytja 

inn og út vöru eftir að vörumerkjarétturinn hefur tæmst. Afleiðingar tæmingar eru 

helst þrenns konar. Við samhliða innflutning gefst öðrum en vörumerkjahafa, 

samhliða innflytjendum, í fyrsta lagi tækifæri á að endurselja vöru sem auðkennd er 

með vörumerki en það má leiða af orðalagi 2. mgr. 6. gr. VML. og 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar. Í öðru lagi geta samhliða innflytjendur nýtt sér vörumerki í 

auglýsingaskyni en Evrópudómstóllinn hefur túlkað orðalag 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar á þann veg að hún heimili samhliða innflytjendum ekki 

aðeins sölu á vörum sem auðkennd eru vörumerki heldur sé þeim einnig heimilt að 

nýta vörumerkið í auglýsingar til að vekja athygli neytenda á viðkomandi vöru.146 Í 

þriðja lagi mega samhliða innflytjendur endurpakka vöru sem auðkennd er vörumerki 

og þar með setja viðkomandi vörumerki á nýjar umbúðir en Evrópudómstóllinn hefur 

túlkað 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar á þann hátt að slíkt sé heimilt þar 

sem bann gegn endurpökkun gæti farið gegn markmiði innri markaðarins um frjáls 

vöruviðskipti.147 Í þessum kafla verður aðallega lögð áhersla á umfjöllun um annars 

vegar nýtingu vörumerkja í auglýsingaskyni og hins vegar endurpökkun og 

endurmerkingu lyfja. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
145 Aleksander Monsen, „Ompakking av parallellimporterte varer“ (Master thesis, The University of 
Bergen 2013), kafli 2.1. <https://bora.uib.no/handle/1956/7088> skoðað 25. mars 2014.  
146 Mál C-337/95, (n. 97), mgr. 36 og 38. 
147 Sameinuð mál C-427/93, C-429/93 og C-436/93, (n. 98), mgr. 34, 36 og 37. 
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6.2 Samhliða innflutningur 
Telja má að samhliða innflutningur sé fylgifiskur reglunnar um tæmingu 

vörumerkjaréttar. Með samhliða innflutningi er átt við að vara sem auðkennd er með 

vörumerki, er flutt inn, af samhliða innflytjanda, á landssvæði þar sem vörumerkið 

nýtur verndar og á innflutningurinn sér stað án afskipta vörumerkjahafa. 148 

Grundvallaratriði er að vara hafi verið markaðssett á landssvæðinu af 

vörumerkjahafa sjálfum eða af öðrum með samþykki hans. Samhliða innflutningur á 

sér því stað þegar vara er flutt yfir landamæri.149 Afleiðing samhliða innflutnings er 

sala á vöru en hún á sér stað samhliða sölu vörumerkjahafans á sömu tegund 

vöru.150 Samhliða innflutningur verður vegna tilstuðlan samhliða innflytjanda en það 

er sá aðili sem framkvæmir innflutninginn. Ástæða samhliða innflutnings á EES 

svæðinu er sú að vöruverð er mismunandi eftir aðildarríkjum. 151  Samhliða 

innflytjendur sjá sér hag í því að flytja vörur á milli ríkja, frá ríki þar sem tiltekin vara 

er ódýr yfir í ríki þar sem sama vara er seld á hærra verði.152 Vörur sem hafa verið 

fluttar inn með samhliða innflutningi hafa stundum verið nefndar vörur gráa 

markaðarins. 153  Með því er vísað til þess að vörurnar eru ekki fluttar inn af 

vörumerkjahafanum sjálfum heldur samhliða innflytjanda. Tilvísun til gráa 

markaðarins í tengslum við samhliða innflutning getur verið villandi þar sem vörurnar 

eru ósviknar vörur vörumerkjahafa þrátt fyrir að hafa verið innfluttar af öðrum aðila.154 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
148 Margaret K Kyle, „Parallel Trade in Pharmaceuticals: Firm responses and competition policy“, í 
Barry E. Hawk (ritstj.), International Antitrust Law & Policy: Fordham Competition Law (Juris 
Publishing 2009) 339. 
149 Schovsbo og Rosenmeier (n. 2) 561. 
150 Magnús Hrafn Magnússon, „Tæming vörumerkjaréttar og samhliða innflutningur“ (Meistararitgerð, 
Háskóli Íslands 2006) 7. 
151 Herman Cohen Jehoram, „International exhaustion versus importation right  : a murky area of 
intellectual property law“ (1996) 45 GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: 
Internationaler Teil 280, National or international exhaustion. The economic interests involved. 
152 Jacob Arfwedson, „Re-importation (parallel trade) in pharmaceuticals“ (Institute For Policy 
Innovation, IPI center for technology freedom, júlí 2004) 8 
<www.lmi.no/media/relatedDocumentsDigimaker/2155/Rapport_fra_IPI_L5JxsT2155PI.pdf> skoðað 
20. mars 2014. 
153 e. grey market. 
154 „International exhaustion and parallel importation“ (n. 56). 
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6.3 Nýting vörumerkja í auglýsingaskyni 

6.3.1 Almennt 
Við tæmingu vörumerkjaréttar getur samhliða innflytjandi markaðssett vöru 

vörumerkjahafa án atbeina hans, sbr. 2. mgr. 6. gr. VML. og 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar. Í vissum tilvikum getur vörumerkjahafi þó komið í veg 

fyrir notkun samhliða innflytjanda á vörumerki hans þrátt fyrir að vörumerkjahafinn 

hafi markaðssett vöru sína í skilningi 2. mgr. 6. gr. VML. og 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar. Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar 

getur vörumerkjahafi komið í veg fyrir notkun samhliða innflytjanda á vöru sinni ef 

haldgóðar ástæður liggja fyrir því, sérstaklega þegar ástandi hennar hefur verið 

breytt eða hún skaddast eftir að hún var sett á markað. Vörumerkjahafi getur aðeins 

beitt 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar í þeim tilgangi að vernda 

grundvallarhlutverk vörumerkis sem er að tryggja að neytendur þekki uppruna þeirra 

vara sem þeir hyggjast kaupa.155  Í leit að því hvenær og við hvaða aðstæður 

samhliða innflytjandi getur nýtt sér vörumerki í auglýsingaskyni án þess að 2. mgr. 7. 

gr. vörumerkjatilskipunarinnar komi í veg fyrir það verður dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins skoðuð. 

 

6.3.1.1  Dior156 
Málavextir Dior málsins voru þeir að samhliða innflytjandinn Evora hafði auglýst Dior 

vörur til sölu í apóteki. Dior taldi að auglýsingin hefði ekki verið í samræmi við ímynd 

vörumerkisins Dior sem var virt lúxus vara og þar af leiðandi hefði Evora brotið gegn 

vörumerkjarétti Dior en Dior byggði kröfu sína á 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar.157 

 Evrópudómstóllinn varð þar af leiðandi að svara því hvort í tæmingu 

vörumerkjaréttar fælist ekki aðeins sá réttur samhliða innflytjanda til að endurselja 

vöru undir viðkomandi vörumerki heldur einnig hvort samhliða innflytjandi hefði rétt á 

að nýta vörumerki í auglýsingaskyni með það að markmiði að fanga athygli neytenda 

í viðskiptalegum tilangi. Dómstóllinn komst að því að við tæmingu vörumerkjaréttar 

gæti samhliða innflytjandi einnig nýtt sér vörumerki í auglýsingaskyni þar sem annað 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
155 Phillips (n. 103) 131–132. 
156 Mál C-337/95, (n. 97). 
157 reifun höfundar. 



	
   31 

myndi draga úr tilgangi reglunnar um tæmingu í 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar. Samhliða innflytjanda væri því frjálst að nýta sér 

vörumerki í auglýsingaskyni ásamt því að endurselja vöru undir viðkomandi 

vörumerki.158 Dómstóllinn setti þó fyrirvara við þá meginreglu þar sem vörumerkjahafi 

gæti komið í veg fyrir notkun vörumerkis í auglýsingaskyni á grundvelli 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar ef haldgóðar ástæður væru fyrir hendi. Við skoðun á því 

taldi dómstóllinn að vega yrði á milli ástæðna vörumerkjahafa og ástæðna samhliða 

innflytjanda fyrir notkun vörumerkis í auglýsingaskyni. Bera yrði saman rétt 

vörumerkjahafa fyrir því að vörumerki hans sé ekki notað á þann hátt að það valdi 

skaða á orðspori þess eða vörumerkjahafans og rétt samhliða innflytjanda fyrir því 

að eiga möguleika á endursölu vöru, auðkennd vörumerki, með því að auglýsa 

vöruna. Niðurstaða dómstólsins var sú að samhliða innflytjandi mætti nýta vörumerki 

í auglýsingaskyni jafnvel þótt hann beitti auglýsingaaðferðum sem vörumerkjahafi 

sjálfur hefði ekki valið við auglýsingu vörunnar svo lengi sem samhliða innflytjandinn 

myndi ekki valda alvarlegum skaða á orðspori vörumerkisins. Meta yrði alvarleika 

skaðans eftir tilteknum aðstæðum hvers máls.159 

 Samkvæmt Evrópudómstólnum er meginreglan því sú að samhliða innflytjandi 

hefur heimild skv. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar til að nýta vörumerki í 

auglýsingaskyni. 

 

6.3.1.2 BMW160 
Þrátt fyrir dóm Evrópudómstólsins í Dior málinu fékk dómstóllinn svipað mál á borð til 

sín tveimur árum síðar, árið 1999. Málavextir BMW málsins eru þeir að maður að 

nafni Deenik átti bifreiðaverkstæði þar sem hann bauð til sölu notaðar BMW bifreiðar 

ásamt því að sjá um viðhald og viðgerðir á BMW bifreiðum. Hann auglýsti þessa 

þjónustu sína með því að nota vörumerkið BMW en BMW taldi það vera brot á 

vörumerkjarétti sínum.161  

 Evrópudómstóllinn svaraði því hvort notkun vörumerkisins BMW í auglýsingu 

sem tilgreindi að sérsvið Deenik væri sala á BMW bifreiðum auk þess sem hann sæi 

um viðhald og viðgerðir á þeim væri brot á vörumerkjarétti BMW.  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
158 Mál C-337/95, (n. 97), mgr. 36-38. 
159 sama heimild, mgr. 41, 44, 46 og 48. 
160 Mál C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV g. Ronald Karel 
Deenik [1999] ECR I-00905. 
161 reifun höfundar. 
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Við mat á notkun vörumerkisins BMW í auglýsingum sem sneru að sölu 

notaðra BMW bifreiða leit dómstóllinn til Diors málsins og komst að þeirri niðurstöðu 

að Deenik gæti ekki komið skilaboðum til neytenda um þjónustu sína fengi hann ekki 

að nota vörumerkið í auglýsingaskyni. Þar af leiðandi væri notkun vörumerkisins í 

auglýsingaskyni nauðsynleg svo endursala vöru á grundvelli 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar væri tryggð en slíkt myndi ekki veita samhliða innflytjanda 

ósanngjarnan ávinning af orðstír vörumerkisins.162 Líkt og í Dior málinu áréttaði 

dómstóllinn að vörumerkjahafi gæti samt sem áður komið í veg fyrir notkun 

vörumerkis í auglýsingaskyni á grundvelli 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar ef 

haldgóðar ástæður væru fyrir því. Slíkar ástæður væru til að mynda fyrir hendi ef 

notkun vörumerkis gæfi til kynna viðskiptalegt samband milli aðila eða að fyrirtæki 

endursöluaðilans væri tengt dreifikerfi vörumerkjahafans. Dómstóllinn tók fram að 

það væri dómstóla aðildarríkjanna að meta hvort slíkt samband væri milli aðila.163 

 Dómstóllinn taldi að sömu sjónarmið ættu við um nýtingu vörumerkis þegar 

þjónusta væri auglýst en þá væri byggt á 1. mgr. c. 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar 

sem samsvarar 3. mgr. 4. gr. VML. og heimilar nýtingu vörumerkis við sölu á 

varahlutum.164 

 Af þessum tveimur dómum Evrópudómstólsins má sjá að meginreglan er sú 

að nýting vörumerkja í auglýsingaskyni er heimil og gerir það að verkum að réttur 

samhliða innflytjanda, sem skapast við tæmingu vörumerkjaréttar, er nokkuð 

víðtækur. Þó ber ávallt að gæta að því að 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar 

gæti við vissar aðstæður komið í veg fyrir notkun vörumerkis í auglýsingaskyni. 

 

6.4 Endurpökkun og endurmerking lyfja 

6.4.1 Almennt um endurpökkun og endurmerkingu lyfja 
Við samhliða innflutning getur samhliða innflytjandi selt lyf vörumerkjahafa sem 

auðkennt er með vörumerki hans, sbr. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. 

Aðstæður á markaði geta verið slíkar að nauðsynlegt sé fyrir samhliða innflytjanda 

að endurpakka lyfi. Endurpökkun og endurmerking lyfs á sér því stað af frumkvæði 

samhliða innflytjanda. Í endurpökkun og endurmerkingu felst að samhliða innflytjandi 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
162 Mál C-63/97, (n. 160), mgr. 48, 49 og 54. 
163 sama heimild, mgr. 51 og 55. 
164 sama heimild, mgr. 57, 58, 60 og 63. 
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breytir ytri eða innri umbúðum lyfs til þess að selja á öðrum markaði en þeim sem 

lyfið er flutt frá. Slík aðgerð samhliða innflytjanda getur verið mis áhrifarík. Samhliða 

innflytjandi getur skipt út umbúðum vörumerkjahafa fyrir sínar eigin umbúðir og er sú 

aðgerð endurpökkunar víðtækust. Samhliða innflytjandi getur einnig gripið til 

áhrifaminni úrræða, til að mynda endurmerkt umbúðir með límmiða. 165 Verður hér 

leitast við að skoða hvaða aðstæður heimila endurpökkun og endurmerkingu lyfja án 

þess að slíkt brjóti gegn vörumerkjarétti vörumerkjahafa. 

 

6.4.2 Ástæður endurpökkunar og endurmerkingar lyfja 
Í ríkjum á EES svæðinu er verð lyfja misjafnt. Hafa samhliða innflytjendur nýtt sér 

þann mismun með því að flytja lyf frá ríkjum þar sem verð er lágt yfir í ríki þar sem 

verð á lyfjum er hátt og þar með öðlast efnahagslegan ávinning.166 Þeir samhliða 

innflytjendur sem stunda sölu á lyfjum standa oftar en ekki frammi fyrir því að þurfa 

að endurpakka lyfjunum. Ástæðan er sú að landslög innflutningsríkjanna kveða á um 

að umbúðir lyfja þurfi að uppfylla tiltekna staðla, til dæmis vera á tungumáli 

innflutningsríkis eða vera að ákveðinni stærð. Verða samhliða innflytjendur því að 

hlíta lögunum og eftir atvikum endurpakka eða endurmerkja lyf áður en það er 

markaðssett í innflutningsríkinu. Vörumerkjahafar hafa verið ósáttir við endurpökkun 

lyfja og talið hana geta stofnað orðspori vörumerkis í hættu ásamt því að brjóta gegn 

vörumerkjarétti þeirra. 167  Samhliða innflytjendur hafa verið ósáttir við afstöðu 

vörumerkjahafa þar sem takmörkun á endurpökkun lyfja myndi geta komið í veg fyrir 

að samhliða innflutningur á lyfjum gæti yfir höfuð átt sér stað.168 Evrópudómstóllinn 

hefur þar af leiðandi þurft að taka afstöðu til þess hvort og við hvaða aðstæður 

endurpökkun og endurmerking lyfja er heimil. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
165 Robert C. Bird, „Repackaging, pharmaceuticals, and the European Union: Managing gray markets 
in an uncertain legal environment“ (óútgefið, 2009) 9 <http://works.bepress.com/robert_bird/1/> 
skoðað 20. mars 2014. 
166 Jacob Arfwedson, „Re-importation (parallel trade) in pharmaceuticals“ (Institute For Policy 
Innovation, IPI center for technology freedom júlí 2004) 8 
<www.lmi.no/media/relatedDocumentsDigimaker/2155/Rapport_fra_IPI_L5JxsT2155PI.pdf> skoðað 
20. mars 2014. 
167 Bird (n. 165) 2–3. 
168 sama heimild 9. 



	
   34 

6.4.3 Hvenær er endurpökkun og endurmerking lyfja heimil? 
Við tæmingu vörumerkjaréttar veit vörumerkjahafi að samhliða innflytjendur geta selt 

lyf auðkennd með vörumerki hans. Vörumerkjahafar hafa þó talið sig geta mótmælt 

endurpökkun og endurmerkingu lyfja þar sem slík aðgerð breytir ástandi vörunnar en 

skv. 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar á 1. mgr. ákvæðisins ekki við ef ástand 

vöru hefur verið breytt eftir að hún var sett á markað. Þar af leiðandi gæti 

vörumerkjahafi komið í veg fyrir áframhaldandi sölu lyfs. Verður nú skoðuð 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins varðandi túlkun á 1. og 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar um hvort endurpökkun og endurmerking sé heimil í 

skilningi 1. mgr. auk þess að leitast verður eftir því hvenær heimilt sé að beita 2. mgr. 

ákvæðisins. 

 

6.4.3.1 Hoffman-La Roche169  
Í Hoffman-La Roche málinu tók Evrópudómstóllinn afstöðu til endurpökkunar lyfja. 

Málið varðaði vörumerkjahafann Hoffman-La Roche og samhliða innflytjandann 

Centrafarm. Hoffman-La Roche átti vörumerkið Valium fyrir lyf en Centrafarm hafði 

endurpakkað lyfinu í bæði stærri og smærri umbúðir og endurselt. Hoffman-La 

Roche hélt því fram að Centrafarm hefði brotið gegn vörumerkjarétti sínum með því 

að endurpakka lyfinu.170 

Dómstóllinn leit til reglunnar um frjáls vöruviðskipti171 sem er nú í 34. gr. 

sáttmála um framkvæmd ESB samningsins (TFEU), 172  þar segir að 

magntakmarkanir á innflutningi, svo og allar ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif, 

séu bannaðar milli samningsaðila. Ásamt því að líta til reglunnar um frjáls 

vöruviðskipti skoðaði dómstóllinn grundvallarhlutverk vörumerkis og áréttaði að 

vörumerkjarétturinn væri réttur vörumerkjahafa sem tryggði að neytendur þekktu 

uppruna þeirra vara sem þeir hygðust kaupa.173 Dómstóllinn setti fram fjögur skilyrði 

sem öll þurftu að vera uppfyllt svo endurpökkun lyfja væri heimil. Í fyrsta lagi yrði að 

vera ljóst hvort skipting yrði á mörkuðum aðildarríkjanna ef vörumerkjahafi myndi 

koma í veg fyrir endurpökkun. Í öðru lagi mættu nýju umbúðirnar ekki hafa neikvæð 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
169 Mál C-102/77, Hoffman-La Roche og Co. AG g. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. [1978] ECR I-01139. 
170 reifun höfundar. 
171 Mál C-102/77, (n. 169), mgr. 6. 
172 e. Treaty on the functioning of the European Union. 
173 Mál C-102/77, (n. 169), mgr. 7. 
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áhrif á ástand viðkomandi lyfja. Í þriðja lagi þyrfti vörumerkjahafi ávallt að fá 

tilkynningu um endurpökkun á lyfi hans. Í fjórða lagi yrði samhliða innflytjandinn sem 

endurpakkaði lyfinu að greina frá nafni sínu á umbúðunum.174 Skilyrðin verða hér 

nefnd Hoffman-La Roche skilyrðin. 

Sjá má að dómstóllinn tekur tillit til reglunnar um frjáls vöruviðskipti og telur að 

ef vörumerkjahafi gæti ávallt komið í veg fyrir endurpökkun væri í raun um að ræða 

leynda takmörkun á reglunni um frjáls vöruviðskipti milli aðildarríkja.175 Dómstóllinn 

hefur því viðurkennt að endurpökkun lyfja sé heimil og heyri undir 1. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar en með setningu skilyrðanna fjögurra hefur samhliða 

innflytjendum verið settar ákveðnar skorður. Af dómnum má sjá að skilyrðin fjögur 

virðast aðeins eiga við þegar um er að ræða endurpökkun. Því má ætla að 

dómstóllinn eigi eftir að taka afstöðu til þess hvort sömu skilyrði eigi við um 

endurmerkingu lyfja. Telur höfundur að með þessum dómi Evrópudómstólsins hafi 

samhliða innflytjendur fengið staðfestingu á því að undirliggjandi heimild fyrir 

endurpökkun sé reglan um frjáls vöruviðskipti sem er ein af grundvallarreglum hins 

sameiginlega innri markaðar. 

 

6.4.3.2 Pfizer176 
Nokkrum árum síðar, árið 1981, vísaði Evrópudómstóllinn í Hoffman-La Roche 

skilyrðin í Pfizer málinu. Málavextir voru þeir að vörumerkjahafinn Pfizer vildi koma í 

veg fyrir að Eurim-Pharm gæti endurselt lyfið Vibramycin eftir að hafa endurpakkað 

því.177 Dómstóllinn vísaði aðeins í skilyrði tvö og fjögur og komst að þeirri niðurstöðu 

að nýju umbúðirnar hefðu ekki verið til þess fallnar að skaða ástand vörunnar sjálfrar 

en aðeins var um að ræða breytingu á ytri umbúðum. Eurim-Pharm hafði einnig 

merkt umbúðirnar skilmerkilega og tilgreint sig sem þann aðila sem hafði 

endurpakkað og flutt lyfið inn.178 Má telja að tilvísun dómstólsins til aðeins tveggja 

skilyrða hafi skapað réttaróvissu meðal samhliða innflytjanda varðandi það hversu 

ríkur réttur þeirra til endurpökkunar lyfja væri því samkvæmt dómnum virtist sem 

skilyrði eitt og þrjú höfðu ekki lengur gildi. 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
174 sama heimild, mgr. 14. 
175 sama heimild, mgr. 9. 
176 Mál C-1/81, Pfizer Inc. g. Eurim-Pharm GmbH [1981] ECR I-02913. 
177 reifun höfundar. 
178 Mál C-1/81, (n. 176), mgr. 11. 
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Bæði Hoffman-La Roche og Pfizer málin fóru fyrir Evrópudómstólinn áður en 

vörumerkjatilskipunin leit fyrst dagsins ljós árið 1989. Með setningu 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar hefði mátt ætla að ágreiningsmálum myndi fækka en 

Evrópudómstóllinn hélt áfram að dæma töluvert mörg mál sem vörðuðu endurpökkun 

lyfja. 

 

6.4.3.3 Bristol-Myers Squibb179 
Árið 1996 komst Evrópudómstóllinn að niðurstöðu í fyrsta stóra málinu sem varðaði 

endurpökkun eftir að vörumerkjatilskipunin hafði verið sett. Um var að ræða nokkur 

mál sem höfðu verið sameinuð í eitt og nefnist hér Bristol-Myers Squibb málið. 

Málavextir voru þeir að samhliða innflytjandi endurpakkaði lyfjum vörumerkjahafans 

Bristol-Myers Squibb. Evrópudómstóllinn setti fram fimm skilyrði sem nýta mætti til 

leiðbeiningar við athugun á því hvort endurpökkun væri lögmæt. Við setningu 

skilyrðanna fimm leit dómstóllinn til Hoffman-La Roche skilyrðanna og útfærði þau 

nánar ásamt því að bæta við einu skilyrði. Verða skilyrðin fimm hér eftir nefnd Bristol-

Myers Squibb skilyrðin.180 

 Samkvæmt fyrsta skilyrðinu getur vörumerkjahafi ekki mótmælt endurpökkun 

á grundvelli 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar ef slíkt gæti valdið skiptingu á 

markaði milli aðildarríkjanna. Skipting markaðar hefur átt sér stað ef samhliða 

innflytjandi getur ekki endurselt lyf þar sem hann hefur ekki aðgang að markaði. Af 

þessu má leiða að ef endurpökkun er nauðsynleg samhliða innflytjanda svo hann 

geti markaðssett viðkomandi lyf þá megi vörumerkjahafinn ekki mótmæla því.181 Hér 

hafði dómstóllinn því sett skilyrði um nauðsyn samhliða innflytjanda á 

markaðssetningu en útskýrði ekki nánar hvað fælist í raun og veru í kröfunni um 

nauðsyn. 

 Annað skilyrðið tilgreinir að endurpökkun sé ekki lögmæt hafi hún neikvæð 

áhrif á ástand lyfs en átt er við lyfið sjálft sem er innan umbúðanna. Með hugtakinu 

neikvæð áhrif átti dómstóllinn við að lyfið sjálft mætti ekki verða fyrir hnjaski við 

endurpökkun.182 Taldi dómstóllinn að skipting á ytri umbúðum lyfs gæti ekki haft áhrif 

á ástand lyfsins og þar af leiðandi gæti vörumerkjahafi ekki mótmælt slíkri 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
179 Sameinuð mál C-427/93, C-429/93 og C-436/93, (n. 98). 
180 reifun höfundar. 
181 Sameinuð mál C-427/93, C-429/93 og C-436/93, (n. 98), mgr. 53, 54 og 56. 
182 sama heimild, mgr. 58-59. 
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endurpökkun. Þó nefndi dómstóllinn tvær undantekningar þar sem skipting á ytri 

umbúðum gæti haft óbein áhrif á ástand lyfs. Annars vegar þegar mikilvægar 

upplýsingar um lyfið, samsetningu, áhrif og notkun þess ásamt geymslustað eru 

teknar af umbúðum. Hins vegar þegar auka upplýsingar eru settar á umbúðir sem 

tilgreina neysluskammt lyfsins eru ekki í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.183 

Vörumerkjahafi getur þar af leiðandi mótmælt endurpökkun á grundvelli 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar þegar annað hvort þessara tveggja atriða á við. 

 Þriðja skilyrðið kveður á um að samhliða innflytjandi verði að tilgreina á 

umbúðunum að hann hafi endurpakkað lyfinu og hver sé framleiðandi lyfsins. Verður 

þetta að koma skýrt fram svo fólk með eðlilega sjón og eftirtektarsemi í meðallagi 

geti lesið upplýsingarnar.184 

Fjórða skilyrðið er nýtt og hafði ekki áður komið fram í dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins. Samkvæmt skilyrðinu má endurpakkningin ekki vera líkleg til 

þess að skaða orðspor vörumerkisins né vörumerkjahafans. Þar af leiðandi má 

endurpakkning lyfs ekki vera í litlum gæðum, ósnyrtileg eða haldin göllum. Ef slíkt á 

við endurpakkningu hefur vörumerkjahafinn haldgóðar ástæður skv. 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar til þess að mótmæla endurpökkuninni á grundvelli þess 

að umbúðirnar valdi því að neytandinn þekki ekki vöruna sem auðkennd er með 

vörumerkinu og geti þar með ekki aðgreint hana frá öðrum líkum vörum en það er eitt 

af grundvallarhlutverkum vörumerkja.185 

 Fimmta skilyrðið felur í sér að samhliða innflytjandinn verði að láta 

vörumerkjahafa vita af endurpökkuninni áður en markaðssetning á sér stað. 

Vörumerkjahafinn má þó einnig krefjast þess að fá afhent eintak af endurpakkaða 

lyfinu áður en það er markaðssett í þeim tilgangi að athuga hvort endurpakkningin 

hafi bein eða óbein áhrif á ástand lyfsins og hvort orðspor vörumerkisins eða 

vörumerkjahafans sé í hættu.186 

 Við skoðun á þessum fimm Bristol-Myers Squibb skilyrðum má álykta að séu 

þau öll uppfyllt megi vörumerkjahafi ekki mótmæla endurpökkun lyfs á grundvelli 2. 

mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Þar af leiðandi verður 2. mgr. 7. gr. 

vörumerkjatilskipunarinnar að vera túlkuð í samræmi við regluna um frjáls 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
183 sama heimild, mgr. 65. 
184 sama heimild, mgr. 70, 71, 73 og 74. 
185 sama heimild, mgr. 75-76. 
186 sama heimild, mgr. 78. 
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vöruviðskipti og undantekningar hennar skv. 36. gr. TFEU því túlkaðar þröngt.187 

Samkvæmt dómstólnum er aðeins heimilt að gera takmarkanir á reglunni um frjáls 

vöruviðskipti á grundvelli 36. gr. TFEU þegar hætta er á að vörumerki nái ekki að 

skila grundvallarhlutverki sínu sem er að aðgreina vörur vörumerkjahafa frá öðrum 

líkum vörum annarra vörumerkjahafa svo neytandi geti þekkt þá vöru sem hann 

hyggst kaupa.188 Þó ber að athuga að dómstóllinn virtist aðeins fjalla um skilyrðin 

fimm í tengslum við endurpökkun lyfja en ekki endurmerkingu. Var því enn óvíst 

hvort hið sama ætti við um endurmerkingu af hálfu samhliða innflytjanda.  

 

6.4.3.4 Boehringer I189 
Árið 2002, sex árum eftir að dómur gekk í Bristol-Myers Squibb málinu, skilgreindi 

Evrópudómstóllinn nánar tvö skilyrði sem komu fram í Bristol-Myers Squibb málinu 

en seinna skilyrðið kom einnig fram í Hoffman-La Roche málinu. Verður málið hér 

nefnt Boehringer I málið og varðaði endurpökkun lyfja nokkurra vörumerkjahafa. 

Skilyrðin tvö sem dómstóllinn skilgreindi nánar voru annars vegar skilyrðið um 

nauðsyn endurpökkunar og hins vegar skilyrðið um tilkynningu til vörumerkjahafa um 

endurpökkun. Enn og aftur fjallaði Evrópudómstóllinn aðeins um skilyrðin í tengslum 

við endurpökkun án þess að taka afstöðu til þess hvort skilyrðin ættu einnig við um 

endurmerkingu.190 

Samkvæmt fyrra skilyrðinu verður samhliða innflytjanda að vera nauðsynlegt 

að endurpakka lyfi en horft er til þess hvort skipting yrði á mörkuðum aðildarríkjanna 

ef vörumerkjahafi myndi mótmæla aðgerðinni. Dómstóllinn taldi að með skilyrðinu 

um nauðsyn væri átt við að án endurpökkunar fengi samhliða innflytjandinn ekki 

virkan aðgang að markaði í þeim tilgangi að markaðssetja lyf vörumerkjahafa. Í 

tilvikum þar sem virkur aðgangur fengist ekki án endurpökkunar mætti 

vörumerkjahafi ekki mótmæla aðgerðinni.191 Þar af leiðandi getur vörumerkjahafi 

mótmælt endurpökkun þegar hún á sér stað án nauðsynjar, til að mynda þegar 

samhliða innflytjandi endurpakkar á grundvelli þess að hann telji sig frekar geta 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
187 sama heimild, mgr. 40-42. 
188 sama heimild, mgr. 42, 47 og 48. 
189 Mál C-143/00, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd., 
The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKlein & French 
Laboratories Ltd og Eli Lilly og Co. g. Swingward Ltd and Dowelhurst Ltd. [2002] ECR I-03759. 
190 reifun höfundar. 
191 Mál C-143/00, (n. 189), mgr. 46. 
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öðlast efnahagslegan ávinning skiptir hann um umbúðir lyfs.192 Dómstóllinn tók fram 

að mikilvægt sé að samhliða innflytjandi beiti meðalhófi og því gætu verið tilfelli þar 

sem einungis endurmerking lyfs myndi veita virkan aðgang að markaði. Dómstóllinn 

tók þó fram að í einstökum tilfellum gæti verið mikil andstaða frá neytendum á 

viðkomandi markaði gegn endurmerktum lyfjum en slíkt myndi valda því að samhliða 

innflytjandi fengi ekki virkan aðgang að markaðnum. Í slíkum tilfellum gæti 

vörumerkjahafi ekki mótmælt endurpökkun lyfs í stað endurmerkingar. 193  Að 

ofangreindu má leiða líkur til þess að skilyrðið um nauðsyn samhliða innflytjanda 

skuli vera túlkað þröngt og þar af leiðandi mögulega vandkvæðum bundið fyrir 

samhliða innflytjendur að uppfylla það. Þrátt fyrir að dómstóllinn hafi tekið afstöðu til 

þess hvað túlka mætti sem nauðsyn fékkst ekki skilgreining á því hversu mikil 

andstaða neytenda þyrfti að vera til þess að endurpökkun væri heimil í stað 

endurmerkingar og hversu mikill fjöldi neytenda þyrfti að standa þar að baki. Þar af 

leiðandi tók dómstóllinn ekki afstöðu til þess hvað telst í raun til virks aðgangs að 

markaði.  

Síðara skilyrðið sem dómstóllinn tók til skoðunar krefur samhliða innflytjanda 

að láta vörumerkjahafa vita af endurpökkun lyfs. Tilgangur skilyrðisins er að vernda 

einkarétt vörumerkjahafa. Dómstóllinn áleit að mótmæli vörumerkjahafa væru gild ef 

samhliða innflytjandi uppfyllti ekki kröfuna. Ennfremur taldi dómstóllinn að 

tilkynningarskyldan hvíldi aðeins á samhliða innflytjanda sem gæti þar af leiðandi 

ekki komist hjá skyldunni. Einnig tók dómstóllinn afstöðu til þess hversu langan tíma 

vörumerkjahafi hefði til að móttaka tilkynningu og meta hvort endurpökkunin færi 

gegn einkarétti hans. Taldi dómstóllinn að 15 dagar væri hæfilegt en þó væri það 

einungis til viðmiðunar.194 

Með Boehringer I málinu hóf Evrópudómstóllinn að gefa nánari túlkun á þeim 

skilyrðum sem heimiluðu endurpökkun lyfja. Framför hafði því átt sér stað frá fyrri 

málum dómstólsins en þó var túlkunarvandinn hvergi nærri búinn þar sem 

dómstóllinn hafði til dæmis ekki enn svarað því hvort Bristol-Myers Squibb skilyrðin 

ættu við endurmerkingu lyfja. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
192 sama heimild, mgr. 48. 
193 sama heimild, mgr. 49, 51 og 52. 
194 sama heimild, mgr. 62-64 og 66-67. 
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6.4.3.5 Boehringer II195   
Eftir að að Boehringer I málið sneri aftur í landsrétt vöknuðu fleiri spurningar og málið 

kom aftur á borð Evrópudómstólsins sem tók afstöðu til þess árið 2007. Verður málið 

hér eftir kallað Boehringer II málið en þar tók Evrópudómstóllinn loks afstöðu til þess 

hvort Bristol-Myers Squibb skilyrðin ættu einnig við um endurmerkingu lyfja. 196 

Dómstóllinn taldi að skilyrðin ættu við um endurmerkingu þar sem engu máli skipti 

hvers konar athöfn af hálfu samhliða innflytjanda væri skaðleg grundvallarhlutverki 

vörumerkis, sem er að aðgreina vörur vörumerkjahafa frá öðrum líkum vörum 

annarra vörumerkjahafa. Endurmerking gæti því, rétt eins og endurpökkun, haft 

skaðleg áhrif á vörumerki. 197  Þar af leiðandi getur vörumerkjahafi mótmælt 

endurmerkingu lyfs ef eitthvað af skilyrðunum fimm er ekki uppfyllt.198 

 Dómstóllinn veitti nánari skilgreiningu á því hvort skilyrði fjögur í Bristol-Myers 

Squibb málinu væri tæmandi eða hvort önnur atriði en þau sem þar voru talin upp 

gætu skaðað orðspor vörumerkis eða vörumerkjahafa. Samkvæmt skilyrðinu mætti 

hvorki endurpökkun né endurmerking vera í litlum gæðum, ósnyrtileg eða haldin 

göllum. Dómstóllinn taldi rétt að skilyrðið sýndi ekki tæmandi talningu á atriðum sem 

gætu skaðað orðspor vörumerkis eða vörumerkjahafa þar sem önnur óviðeigandi 

atriði gætu verið til þess fallin að skaða orðsporið á sama hátt.199 

 Í málinu tók dómstóllinn einnig afstöðu til þess hver ætti að bera 

sönnunarbyrðina fyrir því að endurpökkun eða endurmerking lyfs væri lögmæt. 

Dómstóllinn taldi mikilvægt að sömu reglur um sönnunarbyrði myndu gilda fyrir öll 

aðildarríki. Meginreglan er sú að samhliða innflytjandi ber sönnunarbyrðina fyrir því 

að hann uppfylli öll Bristol-Myers Squibb skilyrðin fimm. Sönnun á skilyrði fjögur um 

orðspor vörumerkis og vörumerkjahafa er hins vegar tvíþætt. Fyrst þarf samhliða 

innflytjandi að sanna að skilyrðið sé uppfyllt, því næst metur vörumerkjahafinn hvort 

svo sé. Þar af leiðandi hefur sönnunarbyrðin snúist við í skilyrði fjögur. 200 

Sönnunarbyrðin hvílir því á báðum aðilum ef samhliða innflytjandi nær að sanna að 

skilyrðið sé uppfyllt. Vörumerkjahafinn á þar af leiðandi enn tækifæri til þess að 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
195 Mál C-348/04, Boehringer Ingelheim KG og aðrir g. Swingward Ltd og Dowelhurst Ltd. [2007] ECR 
I-03391. 
196 reifun höfundar. 
197 Mál C-348/04, (n. 195), mgr. 29-32. 
198 sama heimild, mgr. 40. 
199 sama heimild, mgr. 43-44. 
200 sama heimild, mgr. 51 og 54. 
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mótmæla endurpökkun eða endurmerkingu lyfs meti hann sönnun samhliða 

innflytjanda ófullnægjandi. 

 Samkvæmt fimmta skilyrðinu er samhliða innflytjanda skylt að tilkynna 

vörumerkjahafa um endurpökkun lyfs. Dómstóllinn taldi að ef skilyrðið væri ekki 

uppfyllt gæti vörumerkjahafi mótmælt endurpökkuninni eða endurmerkingunni ásamt 

því að eiga rétt á skaðabótum. Skaðabæturnar yrðu að vera í réttu hlutfalli miðað við 

aðstæður hvers máls en það væri á valdi landsréttar að taka ákvörðun um þær. 

Einnig þyrfti beiting réttarúrræðisins að vera virk svo vörumerkjatilskipunin myndi 

virka sem skildi.201 

 Telur höfundur að Boehringer II málið hafi skýrt stöðu samhliða innflytjanda 

gagnvart vörumerkjahöfum að einhverju leyti þar sem ljóst var að endurmerking lyfja 

yrði að uppfylla sömu skilyrði og endurpökkun. Þrátt fyrir að málið hafði farið tvisvar 

sinnum fyrir Evrópudómstólinn taldi landsdómstóllinn, þegar málið sneri aftur í 

landsrétt, að enn væri rými fyrir frekari deilu varðandi skilyrði endurpökkunar og 

endurmerkingar.202 

  

6.4.3.6 Wellcome Foundation203 
Í Wellcome Foundation málinu veitti Evrópudómstóllinn enn á ný nánari skilgreiningu 

á skilyrðum endurpökkunar og endurmerkingar. Málavextir voru þeir að Wellcome 

Foundation var ósátt við nýjar umbúðir lyfsins Zovirax sem Paranova hafði 

endurpakkað. Wellcome Foundation vildi því koma í veg fyrir markaðssetningu 

lyfsins í umbúðum Paranova.204 

Dómstóllinn áréttaði að Bristol-Myers Squibb skilyrðin fimm yrðu að vera 

uppfyllt við endurpökkun og endurmerkingu af hálfu samhliða innflytjanda. Við nánari 

skoðun á fyrsta skilyrðinu um nauðsyn endurpökkunar hélt dómstóllinn því fram að 

nauðsyn þyrfti aðeins að vera fyrir endurpökkun almennt og því væri ekki krafa um 

að tiltekin framsetning endurpökkunar væri nauðsynleg. 205  Af þessu leiðir er 

framsetning endurpökkunar ekki hluti af fyrsta skilyrðinu þar sem fjórða skilyrðið um 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
201 sama heimild, mgr. 64. 
202 Boehringer Ingelheim KG g. Swingward Ltd. [2008] E.W.C.A. (Civ) 83 (Áfrýjunardómstóll Englands 
og Wales), mgr. 2. 
203 Mál C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd. g. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. [2008] 
ECR I-10479. 
204 reifun höfundar. 
205 Mál C-276/05, (n. 203), mgr. 23, 25 og 26. 
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orðspor vörumerkis eða vörumerkjahafa tekur á því hvort framsetning endurpökkunar 

teljist vera við hæfi.206 

 Samkvæmt skilyrði fimm verður samhliða innflytjandi að tilkynna 

vörumerkjahafa um endurpökkun lyfs. Telur dómstóllinn að túlka verði þá skyldu á 

þann veg að samhliða innflytjandi verði að veita nægilegar upplýsingar sem eru 

vörumerkjahafa nauðsynlegar við ákvarðanatöku um hvort endurpökkun sé 

nauðsynleg samhliða innflytjanda vegna markaðssetningar í viðkomandi 

innflutningsríki.207 Hér virðist dómstóllinn hafa tvinnað saman skilyrði eitt um nauðsyn 

endurpökkunar og skilyrði fimm um tilkynningu endurpökkunar. Virðist samtvinnunin 

vera á þeim grundvelli að vörumerkjahafa sé nauðsynlegt að fá tilkynningu um 

endurpökkun og verði þar af leiðandi á þeim tímapunkti að hafa nægilegar 

upplýsingar til þess að geta tekið ákvörðun um hvort skilyrði eitt sé uppfyllt. 

 Af dómnum má sjá að enn var vafi á túlkun Bristol-Myers Squibb skilyrðanna. 

 

6.4.3.7 Orifarm málið208 
Nýjasta mál Evrópudómstólsins sem varðar endurpökkun lyfja er Orifarm málið sem 

er frá árinu 2011. Um er að ræða tvö mál vörumerkjahafans Merck annars vegar við 

samhliða innflytjandann Orifarm og hins vegar Paranova. Ákveðið var að sameina 

málin tvö og verða þau hér nefnd Orifarm málið. Málavextir eru þeir að Merck var 

ósátt við að samhliða innflytjendurnir gætu látið utanaðkomandi aðila endurpakka lyfi 

án þess að tilgreina nafn hans á hinum breyttu umbúðum. Taldi Merck að skilyrði 

þrjú í Bristol-Myers Squibb málinu væri því ekki uppfyllt en samkvæmt skilyrðinu 

verður samhliða innflytjandi að tilgreina að hann hafi endurpakkað viðkomandi lyfi.209 

 Dómstóllinn taldi að tilgangur skilyrðis þrjú væri að vernda þau tengsl sem 

vörumerkjahafi hefði gagnvart neytendum í þeim tilgangi að neytendur fengju 

vitneskju um að tilteknar umbúðir lyfs væru ekki á ábyrgð vörumerkjahafa. Þegar 

samhliða innflytjandi tilgreinir á nýjum umbúðum að hann sé sá sem endurpakkaði 

lyfinu ber hann ábyrgð á því ef umbúðirnar brjóta gegn vörumerkjarétti 

vörumerkjahafa, til dæmis ef þær skaða orðspor vörumerkisins eða 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
206 sama heimild, mgr. 29 og 30. 
207 sama heimild, mgr. 37. 
208 Sameinuð mál, C-400/09 og C-207/10, Orifarm A/S og aðrir og Paranova Denmark A/S og 
Paranova Pack A/S g. Merck Sharp & Dohme Corp. og Merck Sharp & Dohme BV og Merck Sharp & 
Domhe [2011] ECR I-07063. 
209 reifun höfundar. 
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vörumerkjahafans. Þar af leiðandi taldi dómstóllinn að vörumerkjahafi gæti ekki skipt 

sér af því hvort samhliða innflytjandi fengi utanaðkomandi aðila til þess að sjá um 

endurpökkunina sem slíka án þess að tilgreina þann aðila á umbúðunum því 

samhliða innflytjandinn, sá sem tilgreindur er á umbúðunum, beri ávallt ábyrgðina.210 

Vörumerkjahafi getur því ekki mótmælt endurpökkun í slíkum tilvikum á grundvelli 

þess að þriðja skilyrðið sé ekki uppfyllt. 

  Af dómnum má sjá að þrátt fyrir að Evrópudómstóllinn hafi í mörgum málum 

tekið afstöðu til lögmæti endurpökkunar og endurmerkingar með setningu Bristol-

Myers Squibb skilyrðanna auk túlkunar á þeim sé enn rými fyrir frekari deilur sem 

virðast aðeins hafa aukist með árunum og teygt anga sína lengra eftir því sem á 

líður. Þótt Orifarm málið sé nýjasta mál Evrópudómstólsins sem varðar endurpökkun 

og endurmerkingu lyfja má telja líklegt miðað við dómaframkvæmd að það sé ekki 

síðasta mál dómstólsins. 

 

   

 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
210 Sameinuð mál, C-400/09 og C-207/10, (n. 208), mgr. 28, 30, 31 og 36. 
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7 Niðurlag 

Markmið ritgerðarinnar var að rannsaka eina mikilvægustu takmörkun í 

vörumerkjarétti, regluna um tæmingu vörumerkjaréttar. Fjallað var um inntak 

reglunnar þar sem kjarni hennar var leiddur í ljós með athugun á dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins á túlkun mikilvægra hugtaka. Athuguð var túlkun hugtakanna um 

markaðssetningu og samþykki en þau skipta höfuð máli við úrlausn mála sem varða 

tæmingu þar sem þau hafa úrslitaáhrif um hvort tæming vörumerkjaréttar hafi átt sér 

stað. Í ljós kom að reglan um tæmingu vörumerkjaréttar leiðir til þess að á ákveðnum 

tímapunkti er vörumerkjahafi búinn að njóta nægilegrar verndar á grundvelli 

vörumerkjaréttar síns. Talið er að vörumerkjahafi hafi fengið tækifæri til að nýta virði 

vörumerkisins í atvinnustarfsemi sem réttlætir regluna þar sem hún takmarkar 

einkarétt hans til vörumerkisins. Þar sem skilyrði fyrir tæmingu vörumerkjaréttar er að 

vara eða þjónusta hafi verið markaðssett var lögð áhersla á að túlka hvað 

markaðssetning fæli í sér ásamt því að skoða við hvaða aðstæður vörumerkjahafi 

hefur samþykkt markaðssetningu. Niðurstaðan var sú að með markaðssetningu væri 

átt við að vörumerkjahafi yrði að selja vöru eða þjónustu. Ásetningur til sölu og 

millilending vara á EES svæðinu teldust þar af leiðandi ekki til markaðssetningar í 

skilningi 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Ennfremur var komist að þeirri 

niðurstöðu að samþykki vörumerkjahafa fyrir markaðssetningu gæti bæði komið fram 

beint eða óbeint. Aðalmáli skipti að ótvírætt væri sýnt fram á að vörumerkjahafinn 

hafi ætlað að afsala sér réttinum til að markaðssetja vöru eða þjónustu sína. Þó gæti 

þögn vörumerkjahafa ekki talist til óbeins samþykkis. 

 Í ritgerðinni var ennfremur farið yfir tegundir tæmingar vörumerkjaréttar en 

vörumerkjaréttur getur tæmst á þrjá vegu, með alþjóðlegri tæmingu, svæðisbundinni 

tæmingu og landsbundinni tæmingu. Niðurstaðan var sú að á EES svæðinu gildir 

svæðisbundin tæming en sú regla felur í sér að vörumerkjaréttur vörumerkjahafa 

tæmist þegar vara eða þjónusta er markaðssett í fyrsta skipti á EES svæðinu. 

Alþjóðleg tæming var áður talin gilda í EFTA ríkjunum en landsbundin tæming er afar 

sjaldgæf. 

 Litið var til þeirrar afleiðingar tæmingar vörumerkjaréttar sem heimilar 

samhliða innflytjendum nýtingu vörumerkja í auglýsingaskyni. Samkvæmt 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins er meginreglan sú að samhliða innflytjendur 

hafa heimild til nýtingar vörumerkja í auglýsingaskyni svo lengi sem slík notkun valdi 
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ekki alvarlegum skaða á orðspori vörumerkisins. Þó gæti vörumerkjahafi komið í veg 

fyrir slíka notkun á grundvelli 2. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar ef haldgóðar 

ástæður væru fyrir hendi en við mat á þeim yrði að vega á milli ástæðna 

vörumerkjahafa og samhliða innflytjanda fyrir notkun vörumerkisins. 

 Litið var til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins í leit að svörum við því 

hvort og við hvaða aðstæður endurpökkun og endurmerking lyfja væri heimil. Af 

dómaframkvæmd má sjá að grundvallarhlutverk vörumerkisins skiptir miklu máli við 

úrlausn endurpökkunar og endurmerkingar mála en vörumerki er til þess fallið að 

aðgreina vörur vörumerkjahafa frá öðrum líkum vörum annarra vörumerkjahafa. Í 

Hoffman-La Roche málinu komu fram fjögur skilyrði fyrir endurpökkun en skilyrðin 

voru nánar útfærð í Bristol-Myers Squibb málinu auk þess sem einu skilyrði var bætt 

við. Þessi fimm skilyrði hafa verið nefnd Bristol-Myers Squibb skilyrðin og eru afar 

mikilvæg þegar leitast er við að svara því hvort endurpökkun eða endurmerking sé 

heimil. Ef öll skilyrðin fimm eru uppfyllt brýtur endurpökkun eða endurmerking lyfja 

ekki gegn vörumerkjarétti vörumerkjahafa og er þar af leiðandi heimil. Endurpökkun 

eða endurmerking þarf að vera nauðsynleg, upprunalegt ástand lyfsins má ekki 

verða fyrir skaða, samhliða innflytjandi þarf að tilgreina á umbúðunum að hann hafi 

endurpakkað eða endurmerkt lyfið, endurpökkunin eða endurmerkingin má ekki vera 

líkleg til að skaða orðspor vörumerkis eða vörumerkjahafa og samhliða innflytjandinn 

verður að tilkynna vörumerkjahafa um endurpökkunina eða endurmerkinguna áður 

en lyfið er markaðssett. Þrátt fyrir að skilyrðin fimm virtust skilmerkileg í Bristol-Myers 

Squibb málinu árið 1996 þá var enn þörf fyrir frekari skilgreiningu á skilyrðunum. Í 

Boehringer I málinu kom fram nánari skilgreining á hvað teldist nauðsyn samhliða 

innflytjanda en með því var átt við að endurpökkun yrði að vera heimiluð í tilvikum 

sem samhliða innflytjandi fengi annars ekki virkan aðgang að markaði. Ennfremur 

áleit dómstóllinn að skylda til tilkynningar um endurpökkun hvíldi á samhliða 

innflytjanda. Í Boehringer II málinu tók dómstóllinn mikilvæga ákvörðun og taldi að 

Bristol-Myers Squibb skilyrðin ættu einnig við um endurmerkingu lyfja. Einnig 

skilgreindi dómstóllinn nánar skilyrðið um að endurpökkun mætti ekki skaða orðspor 

vörumerkis eða vörumerkjahafans og taldi að skilyrðið eins og það kom fram í 

Bristol-Myers Squibb hafi ekki veitt tæmandi talningu á mögulegum atriðum sem 

gætu verið skaðleg orðspori. Auk þess taldi dómstóllinn að meginreglan væri sú að 

samhliða innflytjandi hefði sönnunarbyrðina fyrir því að endurpökkun eða 

endurmerking lyfja væri heimil. Ennfremur kom fram í sama máli að vörumerkjahafi 
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ætti rétt á skaðabótum ef samhliða innflytjandi hefði ekki gætt að því að tilkynna 

honum um endurpökkun eða endurmerkingu lyfja. Í Wellcome Foundation málinu 

staðfesti dómstóllinn að skilyrðið um nauðsyn endurpökkunar eða endurmerkingar 

ætti aðeins við um þá aðgerð sem slíka en tæki ekki til þess hvort tiltekin framsetning 

endurpökkunar eða endurmerkingar væri nauðsynleg. Einnig skilgreindi dómstóllinn 

enn og aftur skilyrðið um tilkynningu til vörumerkjahafa og bætti því nú við að 

samhliða innflytjandi yrði samhliða tilkynningunni að veita vörumerkjahafa nægilegar 

upplýsingar varðandi endurpökkunina eða endurmerkinguna svo vörumerkjahafi 

hefði möguleika á að gæta vörumerkjaréttar síns. Í nýjasta endurpökkunarmáli 

Evrópudómstólsins, Orifarm málinu, skilgreindi dómstóllinn nánar skilyrðið um 

tilgreiningu samhliða innflytjanda á umbúðum um að hann hafi endurpakkað eða 

endurmerkt lyf. Taldi dómstóllinn engu máli skipta hvort sá sem raunverulega 

framkvæmdi endurpökkunina eða endurmerkinguna væri ekki nafngreindur heldur 

væri nægilegt að samhliða innflytjandinn væri tilgreindur og bæri hann þar af leiðandi 

ábyrgð á umbúðunum. 

 Ofangreindir dómar hafa gengið á rúmlega 30 ára tímabili. Það má því sjá að 

þrátt fyrir að Bristol-Myers Squibb skilyrðin virtust nokkuð skýr þá eru þau í raun og 

veru eins og völundarhús þar sem frekari túlkun virðist ávallt vanta. Þar af leiðandi 

má ætla að deilan milli vörumerkjahafa og samhliða innflytjanda um lögmæti 

endurpökkunar og endurmerkingar hafi ekki enn náð á leiðarenda en ótækt er að 

áætla hvort deilan mun leysast á komandi árum. 
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