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Útdráttur	  

Markmið	   ritgerðarinnar	   er	   skoða	   hvernig	   brotið	   er	   gegn	   vörumerkjarétti	   í	   tengslum	   við	  

viðskipti	  á	  netinu.	  Leitast	  er	  við	  að	  ná	  utan	  um	  helstu	  brot	  sem	  vörumerkjaeigendur	  þurfa	  að	  

vera	  meðvitaðir	  um	  auk	  þess	   sem	  úrræði	  við	  brotum	  gegn	   réttindum	  þeirra	  eru	   skoðuð.	   Í	  

fyrsta	   kafla	   eru	   vörumerkjaréttindi	   skilgreind	   og	   fjallað	   er	   um	   gildi	   þeirra	   og	   verðmæti.	  

Fjallað	  er	  um	  hugverkaréttindi	  almennt	  og	  sérstaða	  vörumerkja	  er	  kynnt.	   Í	  öðrum	  kafla	  er	  

fjallað	   um	   lagareglur,	   fyrst	   alþjóðlega	   samninga	   og	   stofnanir,	   því	   næst	   reglugerðir	   og	  

tilskipanir	   um	   vörumerkjarétt	   innan	   Evrópusambandsins	   og	   lokum	   íslenskt	   regluverk	   sem	  

snýr	  að	  vörumerkjavernd.	  Í	  þriðja	  kafla	  er	  fjallað	  um	  brot	  gegn	  vörumerkjarétti	  og	  þau	  kynnt	  

með	  áherslu	  á	  sölu	  á	  fölsuðum	  varning	  á	  netsölutorgum	  annarsvegar	  og	  notkun	  verndaðra	  

vörumerkja	   sem	   auglýsingavaka	   á	   leitarvélum	   internetsins	   hinsvegar.	   Í	   fjórða	   kafla	   eru	  

afleiðingar	   slíkrar	   starfsemi	   áréttaðar	   og	   í	   þeim	   fimmta	   eru	   úræði	   vörumerkjaeigenda	   og	  

stjórnvalda	  kynnt.	  Við	   túlkun	  á	   lagareglum	  er	  aðallega	   litið	   til	   úrlausna	  Evrópudómstólsins	  

auk	   íslenskra	   úrskurða	   og	   dóma.	   Vörumerkjaréttindi	   þurfa	   sérstaka	   vernd	   með	   tilliti	   til	  

netviðskipa	   en	  með	  nýrri	   tækni	   hafa	   komið	   fram	  nýjar	   spurningar	   um	   lagalegan	   ágreining	  

sem	   	   eflaust	   verða	   til	   umræðu	   á	   komandi	   árum.	   Í	   ritgerð	   þessari	   er	   gildandi	   réttur	  

skilgreindur	  auk	  þess	  sem	  möguleikar	  til	  úrbóta	  eru	  skoðaðir.	  	  
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Abstract	  

The	  objective	  of	  this	  bachelor	  thesis	  is	  look	  at	  how	  trade	  mark	  rights	  in	  connection	  to	  online	  

business	  are	  being	   infringed.	  The	  dangers	  that	  trademark	  owners	  have	  to	  be	  aware	  of	  are	  

discussed	   as	   well	   as	   the	  methods	   available	   for	   the	   enforcement	   of	   their	   rights.	   The	   first	  

chapter	   looks	   at	   trademark	   rights,	   their	   value	   and	   substance.	   The	   special	   nature	   of	  

trademark	   rights	   is	   discussed	   while	   looking	   at	   what	   differentiates	   them	   from	   other	  

intellectual	   property	   rights.	   The	   second	   chapter	   is	   about	   the	   law	   in	   question,	   firstly	  

international	   agreements	   and	   organizations,	   secondly	   regulations	   and	   directives	   of	   the	  

European	  Union	  and	  thirdly	  the	  Icelandic	  rules	  of	  trademark	  law.	  The	  third	  chapter	  looks	  at	  

trademark	   infringement	   in	   connection	   to	   online	   business	   from	   two	   angles.	   The	   sales	   of	  

counterfeited	   goods	   on	   internet	   market	   places	   and	   the	   use	   of	   protected	   trademarks	   as	  

keywords	   on	   online	   search	   engines.	   The	   fourth	   chapter	   emphasis	   the	   dangers	   of	   buying	  

counterfeited	   products	   for	   the	   consumer	   and	   because	   of	   humanitarian	   and	   economic	  

reasons.	  Lastly	  the	  fifth	  chapter	  looks	  at	  the	  enforcement	  of	  trademark	  rights,	  both	  from	  the	  

perspective	  of	  trademark	  owners	  and	  the	  Icelandic	  government.	   In	  order	  to	  gain	  a	  deeper	  

understanding	   of	   the	   law	   in	   question	   cases	   before	   the	   European	   Court	   of	   Justice	   are	  

discussed	  as	  well	  as	   some	   Icelandic	   rulings.	  Trademark	   rights	   require	   special	  protection	   in	  

regard	  to	  online	  business	  and	  with	  growing	  technology	  even	  more	   legal	  matters	  will	  need	  

clarification	  in	  the	  near	  future.	  In	  this	  thesis	  the	  law	  on	  the	  subject	  is	  determined	  as	  well	  as	  

possible	  improvements	  on	  trade	  mark	  enforcement.	  
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1 Inngangur	  
	  
Þegar	  þú	  leiðir	  hugann	  að	  vörumerkjum	  hugsar	  þú	  kannski	  um	  eiganda	  þeirra,	  stórfyrirtæki	  

sem	  standa	  í	  farsælum	  rekstri.	  Rétt	  er	  að	  eignarréttindi	  eins	  og	  vörumerki	  njóti	  verndar	  en	  

væri	  ekki	  réttara	  að	  einbeita	  sér	  að	  því	  að	  setja	  lög	  og	  reglur	  sem	  stuðla	  að	  mannréttindum	  

og	  öryggi	  lífs?	  Þegar	  betur	  er	  að	  gáð	  getur	  vörumerkjavernd	  verið	  mikilvægur	  þáttur	  í	  vernd	  

mannréttinda	   þar	   sem	   þeir	   sem	   framleiða	   falsaðan	   varning	   skapa	   gjarnan	   hættulegt	  

vinnuumhverfi	  fyrir	  starfsfólk	  sitt	  og	  í	  sumum	  tilfellum	  notast	  jafnvel	  við	  ófrjálst	  vinnuafl.	  Þá	  

hefur	  verið	  sýnt	   fram	  á	  tengsl	  milli	  hryðjuverka	  hagnaðs	  frá	  slíkri	  starfsemi.1	  Fölsuð	   lyf	  eru	  

einnig	   stór	   ógn	   en	   sum	   þeirra	   eru	   hættuleg	   vegna	   þess	   að	   í	   þeim	   eru	   eiturefni	   og	   önnur	  

vegna	   þess	   að	   þau	   einfaldlega	   hafa	   ekki	   þá	   verkan	   sem	   haldið	   er	   fram. 2 	  Þá	   eru	  

flugvélapartar,	  snyrtivörur	  og	  barnaleikföng	  fölsuð	  í	  miklu	  mæli3	  en	  það	  er	  auðvelt	  að	  gera	  

sér	   í	   hugarlund	   hörmulegar	   afleiðingar	   sem	   geta	   orðið	   ef	   slíkar	   vörur	   eru	   af	   ónægilegum	  

gæðum	  eða	  framleiddar	  með	  hættulegum	  efnum.	  Því	  verða	  neytendur	  að	  geta	  treyst	  því	  að	  

vörurnar	  sem	  þeir	  kaupa	  komi	  í	  raun	  frá	  þeim	  framleiðanda	  sem	  þær	  eru	  merktar	  svo	  hægt	  

sé	  að	   leggja	   traust	  á	  uppruna	  þeirra	  og	  gæði.	  Þannig	   sinna	  vörumerki	  mikilvægu	  hlutverki	  

gagnvart	  neytendum.	  	  

	  

Í	   dag	   fer	   stór	  hluti	   viðskipta	   fram	  á	  netinu	  en	  þá	  er	   erfiðara	   fyrir	   neytandann	  að	  gera	   sér	  

grein	   fyrir	   uppruna	   vörunnar	   þar	   sem	   söluumhverfið	   er	   sýndarheimur	   sem	   auðvelt	   er	   að	  

spinna	  úr	   tómu	   lofti	  hafi	   viðkomandi	  nægilega	   tæknikunnáttu.	   Internetið	   í	  eðli	   sínu	  þekkir	  

engin	  landamæri	  og	  þar	  sem	  vörumerkjaréttindi	  eru	  landsbundin	  koma	  upp	  ótal	  spurningar	  

um	  hvernig	  og	  hvar	   fylgja	   skuli	   réttindunum	  eftir.4	  Vörumerki	   sinna	  margslungnu	  hlutverki	  

fyrir	   eiganda	   sinn	   en	   það	   er	   einkenni	   starfsemi	   fyrirtækja	   gagnvart	   markaðnum	   og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  „UNODC	   „Transnational	   Organized	   Crime	   in	   East	   Asia	   and	   the	   Pacific:	   A	   Threat	   Assessment“	   (April	   2013)“	  
<http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA_EAP_web.pdf>9.	  kafli.	  
2 	  „Europol	   „Counterfeit	   products:	   Why	   buying	   fakes	   can	   be	   bad	   for	   your	   health	   and	   more““	  
<https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/counterfeitproducts.pdf>.	  
3 	  „UNWTO,	   UNODC	   and	   UNESCO	   launch	   anti-‐trafficking	   campaign	   |	   UNESCO“	  
<http://fr.unesco.org/node/183842>	  skoðað	  14.	  apríl	  2014,	  9.	  kafli.	  
4	  Torsten	   Bjørn	   Larsen,	   „Trademark	   Infringements	   on	   the	   Internet	   in	   a	   Jurisdictional	   Perspective“	   (1/2007)	  
Nordiskt	  Immateriellt	  Rättsskydd	  28.	  
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viðskiptavild	  byggir	  á	  því	  að	  neytendur	  þekki	  vörumerki	  og	  treysti	  gæðum	  þess.5	  Internetið	  

hefur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  hvernig	  við	  stundum	  viðskipti	  til	  frambúðar.	  Erfitt	  er	  fyrir	  löggjafann	  

að	   fylgja	   eftir	   hraðri	   þróun	   en	   samkvæmt	   eðli	   máls	   er	   ekki	   hægt	   að	   leggja	   á	   lög	   með	  

afturvirkum	   hætti.	   Brot	   sem	   eiga	   sér	   stað	   verða	   því	   að	   vissu	   leiti	   að	   vera	   fyrirséð	   svo	   að	  

vörumerkjaréttindi	  geti	  hlotið	  fullnægjandi	  vernd.	  Því	  er	  hér	  leitast	  við	  að	  skoða	  helstu	  brot	  

sem	  vörumerkjaeigendur	  þurfa	  að	  vera	  meðvitaðir	  um	  á	   internetinu.	  Reglur	  um	  skráningu	  

léna	  og	  umfjöllun	  um	  réttindi	  þeim	  tengd	  eru	  undanskyldar	  umræðu	  þessari.	  

1.1 	  Staða	  vörumerkjaréttar	  innan	  hugverkaréttar	  	  

Hugverkaréttindi	  eru	  óáþreifanleg	  verðmæti	  eða	  eignir	  og	  eignarréttindi	  eru	  vernduð	   í	  72.	  

gr.	   Stjórnarskránnar. 6 	  Hugverkaréttindi	   skiptast	   í	   höfundarétt,	   einkaleyfarétt,	  

vörumerkjarétt	   og	   hönnunarvernd.7	  Hugmyndin	   um	   vernd	   þessara	   réttinda	   er	   sú	   sama	  og	  

um	  önnur	  eignarréttindi,	  hver	  maður	  á	  rétt	  á	  afrakstri	  sinnar	  vinnu.	  Hugverkaréttindi	  eru	  þó	  

frábrugðin	   öðrum	   eignaréttindum	   þar	   sem	   að	   þau	   geta	   verið	   á	   fleiri	   stöðum	   í	   einu	   og	  

framleidd	   í	  ótakmörkuðum	  fjölda	  eintaka.	  Því	  hefur	  mikilvægi	  hugverkaréttinda	  vaxið	  með	  

tækniþróun	  sem	  gerir	  kleift	  að	  framleiða	  eftirlíkingar	  og	  dreifa	  efni.	  8	  

	  

Hugverkaréttindi	   eru	   sköpunarverk	   hugans,	   uppfinningar,	   bókmennta-‐	   og	   listaverk,	   tákn,	  

nöfn,	  myndir	  og	  hannanir	   sem	  eru	  notaðar	   í	   viðskiptum.9	  Hugverkaréttindi	  miða	  að	  því	  að	  

skapa	   lagalegan	   og	   efnahagslega	   einkarétt	   á	  markaðnum	  með	   það	   að	  marki	   að	   stuðla	   að	  

vernd	  sköpunar	  manna	  með	  hliðsjón	  af	  markaðsfrelsi	  og	  neytendavernd.	  Vörumerkjavernd	  

er	  erfiðara	  að	  réttlæta	  með	  því	  að	  verið	  sé	  að	  verðlauna	  sköpun	  líkt	  og	  á	  við	  um	  einkaleyfi	  

og	  höfundarétt	  þó	  að	  einhver	  nýlunda	  komi	  til	  þá	  eru	  flestir	  sammála	  um	  að	  hin	  venjulegi	  

maður	   geti	   skapað	   gilt	   vörumerki	   á	   stuttum	   tíma	   án	   mikillar	   sköpunar	   eða	   fjárhagslegra	  

hvata.10	  Eigendur	   vörumerkja	   eiga	   ekki	   nein	   áþreifanleg	   réttindi	   en	   eignarréttindin	   gefa	  

þeim	  rétt	   til	  þess	  að	  banna	  öðrum	  að	  nota	  merkið	  á	  nokkurn	  þann	  hátt	  sem	  skaðað	  getur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Jens	  Schovsbo	  og	  Morten	  Rosenmeier,	   Immaterialret	   (2.	  útgáfa,	   Jurist-‐	  og	  Økonomforbundets	  Forlag	  2011)	  
391.	  	  
6	  „Stjórnarskrá	  Lýðveldisins	  Íslands	  nr.	  33/1944“.	  
7	  Jón	  L.	  Arnalds,	  Vörumerkjaréttur:	  Helstu	  meginreglur	  (1.	  útgáfa,	  Bókaútgáfa	  Orators	  1995).	  9	  
8	  Áslaug	  Magnúsdóttir,	   „Almennt	  um	  hugverkarétt“	   (Kennslustund	   í	   hugverkarétti,	  Háskólinn	   í	   Reykjavík,	   21.	  
ágúst	  2013)	  10,11.	  
9	  Bugge	  Thjorbjørn	  Daniel,	  Hanne	  Kirk	  Deichmann	  og	  Pernille	  Wegener	   Jessen,	  WTO	  Law	   -‐	   from	  a	  European	  
perspective	   (Birgitte	   Egelund	  Olsen,	  Michael	   Steinicke	   og	   Karsten	   Engsig	   Sørensen	   ritstj.,	   1.	   útgáfa,	   Forlaget	  
Thomson	  2006)	  339.	  
10	  Jasem	  Tarawneh,	  „Nature	  of	  Trade	  Marks“	  (University	  of	  Manchester,	  20.	  febrúar	  2014)	  grein	  4.	  
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viðskiptahagsmuni	  þess.11	  Vörumerki	  missir	  ekki	  rétt	  sinn	  svo	  lengi	  sem	  það	  er	  í	  notkun	  eða	  í	  

tengslum	  við	  vöruna	  eða	  þjónustuna	  sem	  það	  er	  skráð	  fyrir.	  Skráningu	  vörumerkja	  þarf	  að	  

endurnýja	  á	  10	  ára	  fresti.	  Vörumerki	  eru	  vernduð	  þrátt	  fyrir	  að	  vera	  ekki	  skráð	  en	  mælt	  er	  

með	  því	  að	  skrá	  þau.12	  	  

	  

Hér	  ber	  að	  hafa	   í	  huga	  að	  samkvæmt	  1	  mgr.	  2.	  gr.	  vörumerkjalaga	  nr.	  45/1997	  geta	  hvers	  

konar	  sýnileg	  tákn	  sem	  eru	  til	  þess	  fallin	  að	  greina	  vörur	  eða	  þjónustu	  eins	  aðila	  frá	  vörum	  

og	  þjónustu	  annarra	  verið	  vörumerki.	  Þá	  hefur	  reynt	  á	  hvort	  hljóð	  eða	  jafnvel	  lykt	  geti	  talist	  

vörumerki	   og	   komu	   sjö	   skilyrði	   Evrópudómstólsins	   fram	   fyrir	   því	   hvað	   gæti	   talist	   vera	  

vörumerki	  án	  þess	  að	  vera	   sýnilegt	   tákn	   í	  máli	  þar	   sem	  spurt	  var	  hvort	  hægt	  væri	  að	  skrá	  

ákveðna	  lykt	  sem	  vörumerki.	  13	  

1.2 Stofnun	  vörumerkjaréttinda	  

Vörumerkjaréttindi	   stofnast	  með	   notkun	   eða	   skráningu	   og	   skapar	   réttindi	   í	   því	   landi	   sem	  

vörumerkið	  er	  notað	  eða	  hefur	  verið	  skráð	  fyrir	  ákveðna	  vöru	  eða	  þjónustu.14	  Vörumerki	  eru	  

framseljanleg	  eign	  sem	  er	  veðhæf.15	  Vörumerki	  geta	  varað	  að	  eilífu,	  en	  réttinn	  má	  endurnýja	  

eins	  oft	  og	  eigandi	  óskar16.	  Madridarsamningurinn	  og	  bókunin	  við	  hann	  stofnar	  til	  alþjóðlegs	  

skráningarkerfis	   fyrir	   vörumerki	   en	   ein	   umsókn	   er	   grundvöllur	   verndar	   í	  mörgum	   löndum	  

sbr.	  1.	  mgr.	  47.	  gr.	  vml.17	  Þá	  er	  gerð	  grunnumsókn	  á	  í	  viðkomandi	  landi,	  t.d.	  Íslandi	  og	  svo	  er	  

alþjóðleg	   umsókn	   byggð	   á	   henni	   þar	   sem	   tilnefnd	   eru	   ákveðin	   lönd	   sbr.	   bókun	   við	  

Madrídarsáttmálann	  sem	   Ísland	  er	  aðili	   að.18	  Inntak	  vörumerkjaréttar	  er	  að	   finna	   í	  4-‐6.	  gr.	  

vml.	  1.	  mgr.	  4.	  gr.	  vml.	  segir	  að	  aðrir	  megi	  ekki	  í	  heimildarleysi	  nota	  tákn	  í	  atvinnustarfsemi	  

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

þjónustu.	  Þá	  veitir	  2.	  mgr.	  4.	  gr.	  vml.	  vel	  þekktum	  merkjum	  frekari	  vernd	  sbr.	  Eimskipamál	  

þar	   sem	  merkið	  var	   svo	  þekkt	  að	  það	  kom	   í	   veg	   fyrir	   að	  V	  gæti	  notað	  heitið	   sem	  hluta	  af	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Kenneth	   Vandevelde,	   „The	   New	   Property	   of	   the	   Nineteenth	   Century:	   The	   development	   of	   the	   Modern	  
Concept	  of	  Property“	  [1980]	  (28)	  Buffalo	  Law	  Review	  325.	  
12	  Suzanne	   S.	   Harrison)	   og	   Patrick	   H.	   Sullivan,	   Edison	   in	   the	   Boardroom	   Revisited:	   How	   Leading	   Companies	  
Realize	  Value	  from	  Their	  Inellectual	  Property	  (2.	  útg.,	  John	  Wiley	  &	  Sons,	  Inc	  2012)	  9.	  
13	  Mál	  C-‐273/00	  Sieckmann	  g.	  Deutsches	  Patent-‐	  und	  Markenamt	  [2002].	  
14	  Lög	  um	  vörumerki	  nr.	  4/1997.	  2.	  tl.	  1.	  mgr.	  3.	  gr.	  	  
15	  sama	  heimild.	  39.	  gr.	  
16	  sama	  heimild.	  2.	  mgr.	  26.	  gr.	  
17	  sama	  heimild.	  
18	  „Bókun	  við	  Madrídarsamninginn	  um	  alþjóðlega	  skráningu	  merkja	  (samþykkt	  28.	  júní	  1989,	  tók	  gildi	  15.	  apríl	  
1997)	  Stjtíð.	  C,	  7/1997.	  (Bókun	  við	  Madrídarsaminginn)“.	  
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netfangi	   sínu	   vegna	   garðvinnu.19	  Þá	   má	   ekki	   vera	   hætta	   á	   ruglingi	   en	   þá	   er	   átt	   við	   að	  

neytendur	  eiga	  ekki	  að	  telja	  að	  tengsl	  séu	  á	  með	  merkjunum.20	  Þessi	  regla	  um	  frekari	  vernd	  

þekktra	  vörumerkja	  byggir	  á	  Kodak	  kenningunni	  sem	  er	  undantekning	  frá	  meginreglu	  1.	  mgr.	  

4.	  gr.	  vml.21	  Heitið	  stafar	  frá	  enskum	  dómi	  frá	  19.	  öld,	  sem	  sló	  því	  föstu	  að	  hið	  þekkta	  merki,	  

sem	   náð	   hafði	   markfestu	   fyrir	   myndavélar	   og	   ljósmyndavörur,	   væri	   varið	   gegn	   notkun	  

annars	  á	  sama	  merki	  fyrir	  reiðhjól.	  Dómurinn	  var	  brautryðjandi	  en	  reglan	  er	  nú	  viðurkennd	  

víða	  um	  heim.22	  Þegar	  merki	  er	  þekkt	  fyrir	  gæði	  þarf	  að	  vernda	  merkið	  frá	  útvötnun	  auk	  þess	  

að	  vernda	  eigendur	  og	  almenning	  gegn	  villu.	  Þá	  er	  eigendum	  þekktra	  merkja	  oft	  nauðsynlegt	  

að	  geta	  víkkað	  út	  not	  merkisins	  án	  þess	  að	  eiga	  á	  hættu	  að	  annar	  aðili	  hafi	  þegar	  helgað	  sér	  

það	   svið.	   Þá	   verður	   að	   láta	  heildarmat	   ráða	  um	  hvert	   tilvik	  þegar	   skera	   á	  úr	  um	  hvort	   að	  

misnotkun	  eða	  rýrnun	  á	  aðgreiningareiginleika	  vegna	  notkunar	  á	   líku	  eða	  eins	  merki	  hefur	  

átt	   sér	   stað.	   Þá	   er	   þess	   almennt	   krafist	   að	   merkin	   séu	   alllík. 23 	  Vörumerki	   eru	   skráð	  

samkvæmt	   reglugerð	   nr.	   310/1997	   um	   skráningu	   vörumerkja	   o.fl.	   en	   þau	   eru	   flokkuð	  

samkvæmt	  auglýsingu	  um	  flokkun	  vöru	  og	  þjónustu	  vegna	  vörumerkja	  nr.	  1190/2011.	  

1.3 Hlutverk	  vörumerkja	  

Mikilvægi	   vörumerkja	   hefur	   aukist	   til	  muna	   undanfarna	   áratugi	   vegna	   hlutverks	   þeirra	   að	  

miðla	   upplýsingum	   á	   milli	   kaupenda	   og	   seljenda	   á	   markaðnum.	   Þrátt	   fyrir	   það	   er	   enn	  

ruglingur	  um	  hvað	  myndar	  vörumerki,	  hvaða	  virkni	  það	  hefur	  og	  hvaða	  lagavernd	  það	  nýtur.	  

Vörumerkjarétti	  er	  ætlað	  að	  vernda	  vörumerki,	  það	  er	  að	  segja	  viðskiptaeinkenni	  fyrirtækja	  

gagnvart	   markaðnum.	   Það	   er	   hlutverk	   vörumerkja	   að	   gefa	   neytendum	   upplýsingar	   um	  

uppruna	  og	  virkni	  vörunnar	  en	  þannig	  öðlast	  neytendur	  hæfni	  til	  þess	  að	  greina	  vörur	  eins	  

seljanda	  frá	  öðrum.	  Til	  þess	  að	  vörumerki	  geti	  sinnt	  þessu	  hlutverki	  er	  nauðsynlegt	  að	  skýrar	  

reglur	  séu	  um	  hvaða	  merki	  hægt	  sé	  að	  öðlast	  einkarétt	  á	  og	  hvert	  sé	  inntak	  þess	  réttar.	  Þessi	  

vernd	  greiðir	  fyrir	  starfsemi	  en	  mikilvægt	  er	  að	  hófs	  sé	  gætt	  til	  þess	  að	  mögulegt	  sé	  fyrir	  nýja	  

aðila	  á	  markaðnum	  að	  velja	  sér	  gott	  og	  áhugavert	  einkenni	  sem	  getur	  táknað	  vörur	  þeirra.	  

Jafnvægi	   er	   forsenda	   heilbrigðs	   markaðar,	   alger	   vernd	   myndi	   leiða	   til	   einokunar	   fyrir	  

vörumerkjaeigendur	  sem	  myndi	  fara	  gegn	  hagsmunum	  neytenda	  og	  almennings.	  Það	  skiptir	  

miklu	  máli	   að	   reglur	   á	   sviði	   vörumerkjaréttar	   séu	   sambærilegar	   á	  milli	   landa	   þar	   sem	   að	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Hrd.	  í	  máli	  nr.	  344/2001	  Eimskip.	  
20	  Úrsk.	  áfrn.	  í	  máli	  nr.	  9/2003;	  URBAN	  DEFENCE.	  
21	  Alþt.	  1996,	  A-‐deild,	  þskj	  233.	  mál,	  athugasemdir	  við	  4.	  gr.	  mgr.	  2.	  
22	  Arnalds	  (n.	  7).	  127	  
23	  sama	  heimild.	  128-‐129.	  
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viðskipti	  ná	  í	  auknum	  mæli	  út	  fyrir	  landsteinanna.	  Evrópsk	  löggjöf	  á	  sviði	  vörumerkja	  er	  mjög	  

sambærileg	  sem	  sést	  glögglega	  á	  frumvarpi	  vörumerkjalaganna.24	  Vörumerki	  geta	  haft	  mikla	  

fjárhagslega	   þýðingu	   og	   því	   er	   grundvallaratriði	   að	   réttindin	   séu	   ekki	   takmörkuð	   við	  

upprunaland	  vöru	  eða	  þjónustu	  heldur	  séu	  alþjóðlegar.25	  	  

	  

Vörumerki	   er	   grundvöllur	  markaðsherferða	   fyrirtækja	   en	   grunnhlutverk	   þeirra	   er	   sem	   fyrr	  

segir	   að	   geta	   til	   um	   uppruna	   vöru	   eða	   þjónustu	   og	   mynda	   sérstöðu	   í	   huga	   neytenda.	  

Vörumerkjavernd	  styrkir	  því	  ekki	  bara	  hagsmuni	  eiganda	  vörumerkis	  heldur	  einnig	  hagsmuni	  

neytenda	   af	   því	   að	   hafa	   raunverulegt	   val	   og	   almannahagsmuni	   af	   því	   að	   stofna	   til	   og	  

viðhalda	   samkeppni	   á	   markaðnum	   sem	   byggir	   á	   gæðum.	   Markaðurinn	   hefur	   þróast	   og	  

hlutverk	   vörumerkja	   með	   og	   því	   hefur	   komið	   fram	   þörf	   fyrir	   vernd	   gegn	   nýjum	   ógnum,	  

sérstaklega	   fyrir	  þekkt	  vörumerki.	  Á	   tímum	   internets	  þarf	  að	   taka	  mið	  af	   rafviðskiptum	  og	  

því	   er	   þörf	   fyrir	   sérstaka	   vernd	   gegn	   notkun	   þekktra	   vörumerkja	   á	   vefsíðum	   og	   svæðum	  

þjónustuveitenda	  á	  netinu.26	  

	  

Í	   forúrskurði	   Evrópudómstólsins	   í	   máli	   L’Oreal	   gegn	   Bellure 27 	  sem	   óskað	   var	   eftir	   af	  

hæstarétti	  Bretlands	  kom	  fram	  afstaða	  Evrópudómstólsins	  til	  hlutverks	  þekktra	  vörumerkja.	  

Samkvæmt	  Evrópudómstólnum	  er	  hlutverk	  slíkra	  vörumerkja	  ekki	   lengur	  takmarkað	  við	  að	  

segja	  til	  um	  uppruna	  vöru	  heldur	  gegnir	  þekkt	  vörumerki	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  auglýsingum,	  

í	   tengslum	  við	   viðskiptavild	  og	   í	   samskiptum	  við	  markaðinn.	  Dómstólinn	   sagði	   að	  hlutverk	  

þeirra	  í	  auglýsingum	  svari	  til	  fjárfestingar	  vörumerkjaeiganda	  í	  þróun	  á	  ímynd	  vörumerkisins.	  

Það	   hlutverk	   tengist	   samskiptahlutverki	   þess	   gagnvart	   markaðnum	   sem	   er	   að	   höfða	   til	  

neytenda	   með	   sérkennum	   og	   vekja	   tilfinningar	   neytenda	   gagnvart	   vörumerkinu.28	  Þessir	  

verðmætu	  þættir	  skipta	  höfuð	  máli	  þegar	  höfða	  skal	  til	  Y	  kynslóðarinannar	  sem	  kallast	  öðru	  

nafni	  .com	  kynslóðin	  en	  það	  eru	  þeir	  sem	  nú	  eru	  á	  aldrinum	  13-‐29	  ára.	  Þetta	  er	  mikilvægasta	  

auglýsingakynslóð	   allra	   tíma	   þar	   sem	   hún	   er	   þrisvar	   sinnum	   stærri	   en	   fyrri	   kynslóð	   X.	  

Samkvæmt	  höfundum	  bókarinnar	   „How	  Cool	  Brands	   Stay	  Hot“	  eru	  þeir	  þættir	   sem	   skipta	  

máli	   við	  markaðssetningu;	   hversu	   svalt	   vörumerki	   er,	   hversu	   raunverulegt	   það	   er,	   hversu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Alþt.	  1996,	  A-‐deild,	  þskj	  233.	  mál,	  efni	  frumvarpsins	  (Vörumerkjalög).	  
25	  Schovsbo	  og	  Rosenmeier	  (n.	  5).	  391	  
26	  Elisa	  Moro,	  „Protection	  of	  reputed	  trademarks	  and	  keywords:	   looking	  for	  Ariadne’s	  thread	  among	  flowers,	  
perfumes	  and	  bags“	  (2013)	  2	  UCL	  Journal	  of	  Law	  and	  Jurisprudence	  64,	  64.	  
27	  Mál	  C-‐487/07	  L’Oreal	  o.fl.	  g.	  Bellure	  o.fl.	  [2009].	  
28	  Moro	  (n.	  26)	  65.	  
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einstakt	   það	   er,	   hversu	   auðvelt	   er	   að	   tengja	   við	   það	   og	   hversu	   jákvæðar	   tilfinningar	   það	  

vekur.29	  Þessir	   þættir	   eru	   afar	   vandmeðfarnir	   því	   að	   þessi	   kynslóð	   fær	   sínar	   upplýsingar	   í	  

gegnum	   netið	   þar	   sem	   vörumerki	   eru	   berskjölduð	   fyrir	   aðgerðum	   samkeppnisaðila	   og	  

neikvæð	  umfjöllun	  dreifist	  eins	  og	  eldur	  í	  sinu.	  	  

1.4 Verðmæt	  eignarréttindi	  

Óáþreifanlegt	  eðli	  vörumerkjaréttinda	  grefur	  ekki	  undan	  þeirri	  staðreynd	  að	  vörumerki	  eru	  

nauðsynleg	   tól	   fyrir	   allan	   rekstur.	   Fyrirtæki	   fjárfesta	   í	   að	   þróa	   sterk	   vörumerki	   með	  

aðgreinanlega	  eiginleika	  til	  þess	  að	  styrkja	  stöðu	  sína	  á	  markaðnum.	  Vörumerkjavernd	  er	  því	  

mikilvæg	   til	   þess	   að	   vörumerkin	   geti	   verið	   hluti	   af	   sterkri	   markaðs	   og	   framleiðsluáætlun	  

fyrirtækja.	  	  

	  

Dilip	  Nachene	  sagði	  árið	  1995	  „í	  hnattrænu	  þekkingarhagkerfi	  dagsins	  í	  dag	  eru	  óáþreifanleg	  

eignarréttindi	   eins	   og	   hugverkaréttindi	   að	   verða	   mikilvægari	   en	   hefðbundin	   áþreifanleg	  

réttindi	  eins	  og	  land,	  hús	  og	  verksmiðjur“.	  30	  Í	  dag	  um	  tveimur	  áratugum	  síðar	  eiga	  þess	  orð	  

enn	  betur	  við	  þar	  sem	  verðmætasta	  vörumerki	  heims	  er	  Google	  sem	  metið	  er	  á	  44	  billjónir	  

dala	   en	   er	   það	   27%	   af	   heildarvirði	   fyrirtækisins	   sbr.	   útreikninga	   Brand	   Finance.	   Brand	  

Finance	  er	  fyrirtæki	  sem	  finnur	  núvirði	  framtíðarfjárstreymis	  sem	  rakið	  er	  til	  vörumerkisins	  

byggt	   á	   því	   sem	   fyrirtæki	   þyrfti	   að	   borga	   fyrir	   leyfið	   til	   þriðja	   aðila.31	  Þá	   eru	   höfundar	  

bókarinnar	   Edison	   in	   the	   Boardroom32	  þeirrar	   skoðunar	   að	   hugverkaréttindi	   hagi	   sér	   ekki	  

eins	  og	  eignleg	  eign	  heldur	  vél	  sem	  framleiðir	  innkomu.	  Þá	  þarf	  hver	  að	  meta	  þetta	  fyrir	  sig	  

þar	  sem	  markaðurinn	  er	  of	  kviklyndur	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  komast	  að	  eiginlegri	  niðurstöðu.	  

Þá	  er	  öruggt	  að	  óáþreifanlegar	  eignir	   fyrirtækja	  hafa	  stöðugt	  verið	  að	  verða	  stærri	  hluti	  af	  

verðmæti	   fyrirtækja	   síðustu	   fjóra	   áratugi. 33 	  Fleiri	   hugverkaréttindamál	   hafa	   verið	   fyrir	  

hæstarétti	  Bandaríkjanna	  síðustu	  tíu	  ár	  heldur	  en	  þau	  fimmtíu	  þar	  á	  undan.34	  Þrátt	  fyrir	  að	  

hnattvæðingin	  hafi	  hafist	   fyrir	  mörgum	  áratugum	  síðan	  hefur	  umfang	  og	  hraði	  alþjóðlegra	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Joeri	  Van	  den	  Bergh	  og	  Mattias	  Behier,	  How	  Cool	  Brands	  Stay	  Hot:	  Branding	  to	  Generation	  Y	  (1	  útgáfa,	  Kogan	  
Page	  Limiited	  2011)	  <http://www.howcoolbrandsstayhot.com/book/>	  skoðað	  23.	  apríl	  2014.	  
30	  Tarawneh	  (n.	  10).	  
31 	  Sean	   Stonefield,	   „The	   10	   Most	   Valuable	   Trademarks“	   (Forbes)	  
<http://www.forbes.com/sites/seanstonefield/2011/06/15/the-‐10-‐most-‐valuable-‐trademarks/>	   skoðað	   6.	  
apríl	  2014.	  
32	  Suzanne	   S.	   Harrison)	   og	   Patrick	   H.	   Sullivan,	   Edison	   in	   the	   Boardroom	   Revisited:	   How	   Leading	   Companies	  
Realize	  Value	  from	  Their	  Inellectual	  Property	  (2.	  útg.,	  John	  Wiley	  &	  Sons,	  Inc.	  2012)	  10.	  
33	  sama	  heimild.	  
34	  sama	  heimild.	  38	  
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viðskipta	   vaxið	   hraðar	   en	   nokkru	   sinni	   fyrr	   á	   síðustu	   áratugum.	   Efnahagsleg	   áhrif	   af	  

jarðskjálfta	   í	   Japan	  finnast	  um	  allan	  heim	  t.d.	  með	  töfum	  á	  sölu	  bíla	  og	  raftækja.35	  Þá	   fékk	  

höfundur	   ekki	   uppáhalds	   „green	   tea“	   núðlurnar	   sínar	   á	   íslenska	   veitingahúsinu	   Nings	   um	  

tíma	  vegna	  sama	  jarðskjálfta	  þar	  sem	  núðlurnar	  eru	  ræktaðar	  í	  Japan.	  	  

2 Lagaumhverfi	  

2.1 Alþjóðlegir	  samningar	  og	  stofnanir	  

Parísarsamþykktin	  frá	  árinu	  1883	  tekur	  til	  allra	  hugverkaréttinda	  á	  sviði	  iðnaðar	  sbr.	  2.	  mgr.	  

1.	  gr.	  hennar.	  Hún	  leggur	  sameiginlegar	  grundvallarreglur	  en	  byggir	  þó	  á	  grunnreglunni	  um	  

að	  landslög	  gildi	  í	  hverju	  landi	  fyrir	  sig.	  Samþykktin	  byggir	  á	  fjórum	  grunnreglum.	  Í	  fyrsta	  lagi	  

fjallar	  ákvæði	  2.	   gr.	  hennar	  um	  regluna	  um	   innlenda	  meðferð	  en	   sambandsríki	  er	   skylt	  að	  

veita	  borgurum	  annarra	   sambandsríkja	   sömu	   lögvernd	  og	  þeirra	  eigin	  þegnum.	   í	  öðru	   lagi	  

veitir	   Parísarsamþykktin	   lágmarksvernd	   sem	   löggjöf	   sambandsríkis	   verður	   að	   uppfylla	  

gagnvart	  borgurum	  annarra	  sambandsríkja.	  „Telle	  Quelle“	  reglan	  sem	  er	  að	  finna	  í	  a.	   lið	  6.	  

gr.	   samþykktarinnar	   segir	   að	   vörumerki	   skuli	   viðurkennd	   til	   skráningar	   á	   sama	   hátt	   og	   í	  

upprunalandinu.	  Í	  þriðja	  lagi	  skal	  regla	  samþykktarinnar	  um	  forgangsrétt	  gilda	  en	  hún	  felur	  í	  

sér	  að	  ef	  fyrst	  er	  lögð	  inn	  umsókn	  um	  skrásetningu	  ákveðins	  vörumerkis	  í	  einu	  sambandsríki	  

og	   síðan	   innan	   sex	  mánaða	   í	   einu	  eða	   fleiri	  hinna	   sambandsríkjanna	   skuli	   líta	  á	   sem	  hinar	  

síðari	  umsóknir	  hafi	  forgangsrétt	  frá	  fyrsta	  umsóknardegi.	  Fjórða	  reglan	  segir	  að	  réttarvernd	  

vörumerkis	  gildi	  sjálfstætt	   í	  hverju	  ríki	   fyrir	  sig,	  ef	  skilyrði	   fyrir	  vernd	  er	  ekki	  uppfyllt	   í	  einu	  

sambandríki	  kemur	  það	  eitt	  og	  sér	  ekki	  í	  veg	  fyrir	  að	  réttur	  geti	  stofnast	  eða	  verið	  til	  staðar	  í	  

öðru	  sambandsríki.36	  

	  

Stofnsamningur	   um	   alþjóðaviðskiptastofnun37	  var	   samþykktur	   í	   Marakess,	   Marokkó,	   15.	  

apríl	  199438	  ásamt	  viðaukum	  og	  ákvörðunum.	  Aðildaríki	  hans	  voru	  159	  að	  Íslandi	  meðtöldu.	  

Ísland	   fullgilti	   samninginn	   þann	   30	   desember	   1994.39	  Viðauki	   1C	   við	   stofnsamninginn	   er	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  sama	  heimild.	  33	  
36	  Arnalds	  (n.	  7).	  21	   	  
37	  e.	  World	  Trade	  Organization	  (WTO)	  
38	  Marakess-‐samningur	   um	   stofnun	   Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar,	   samþykktur	   15.	   apríl	   1994,	   tók	   gildi	   1.	  
janúar	  1995,	  stjtíð.	  C,	  nr.	  62.	  
39	  Alþt.	  2005-‐2006,	  A-‐deild,	  þskj.	  360.	  mál,	  athugasemdir	  við	   lagafrumvarpið	  (um	  öflun	  sönnunargagna	  vegna	  
ætlaðra	  brota	  á	  hugverkaréttindum).	  
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samningur	   um	   hugverkarétt	   í	   viðskipum 40 	  eða	   TRIPS.	   TRIPS	   samningurinn	   inniheldur	  

alþjóðlegt	  kerfi	  til	  verndar	  og	  fullnustu	  hugverkaréttinda	  en	  Alþjóðaviðskiptastofnunin	  hefur	  

umsjón	   með	   honum.	   TRIPS	   samningurinn	   geymir	   meginreglur	   sem	   gilda	   eiga	   um	   öll	  

hugverkaréttindi	  í	  aðildarríkjum	  Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.	  Öll	  aðildarríki	  eiga	  að	  beita	  

grunnvernd	   Parísarsamþykktarinnar	   í	   nýjustu	   gerð	   hennar	   auk	   frekari	   verndar	   sem	   er	   að	  

finna	  í	  TRIPS	  samningnum.41	  15.-‐21.	  gr.	  samningsins	  fjalla	  um	  sérreglur	  um	  vörumerki	  en	  í	  3.	  

mgr.	  16.	  gr.	   kemur	   fram	  að	  vel	  þekkt	  merki	   skuli	   vernduð	   í	  aðildarlöndum,	   líka	   fyrir	  ólíkar	  

vörur	   ef	   að	   líkur	   eru	   á	   að	   neytendur	   tengi	   þær	   við	   upprunalega	   merkið.	   Þá	   var	  

Alþjóðahugverkastofnunin	  (e.	  World	  Intellectual	  Property	  Organisation),	  (WIPO)	  stofnuð	  14.	  

júlí	  1967	  í	  Stokkhólmi.	  Ísland	  gerðist	  aðili	  árið	  1986	  en	  í	  dag	  eru	  aðildarríkin	  186.	  WIPO	  hefur	  

umsjón	  með	  26	  alþjóðlegum	  sáttmálum	  á	  sviði	  hugverkaréttinda.	  42	  

	  

Aðal	   markmið	   TRIPS	   samningsins	   og	   samsvarandi	   reglna	   innan	   Evrópusambandsins	   er	   að	  

berjast	  gegn	  útbreiðslu	  óheimilar	  hagnýtingar	  hugverka	  og	  falsaðrar	  vöru	  en	  slík	  starfsemi	  er	  

mjög	   alvarlegt	   vandamál.	   Samningurinn	   byggir	   á	   eldri	   alþjóðlegum	   samningum	   og	  

ráðstefnum	  sem	  haldnar	  hafa	  verið	  í	  tengslum	  við	  WIPO.	  Til	  viðbótar	  inniheldur	  hann	  reglur	  

um	  beitingu	  grunnreglna	  GATT	  samningsins,43	  skyldu	  til	  gagnsægis	  og	  bann	  við	  mismunun.	  

TRIPS	   fer	   fram	   á	   að	   aðildaríki	   samningsins	   geri	   breytingar	   á	   landslögum	   sínum	   til	   þess	   að	  

veita	   lágmarksréttindi	   fyrir	   alla	   flokka	   hugverkaréttinda,	   en	   það	   þurfa	   að	   vera	   skilvirkar	  

heimildir	  til	  þess	  að	  framfylgja	  hugverkaréttindum	  í	  iðnaði.	  Þá	  inniheldur	  samningurinn	  loks	  

reglur	  um	  sáttaumleitanir.	  44	  	  

	  

Samningurinn	   var	   gerður	   vegna	   þess	   að	   alþjóðasamstarfið	   sem	   byggðist	   á	   tvíhliða	  

samningum	  var	  ekki	  nægilega	  gott	  og	   illa	  gekk	  að	  framfylgja	  réttindum.	  Bandaríkjunum	  og	  

fleiri	   þróuðum	   löndum	   hafði	   þá	   mistekist	   að	   hækka	   lágmarksverndarstaðalinn	   með	   eldri	  

sáttmálum	  vegna	  þess	  að	  þá	  skorti	  regluverk	  um	  hvernig	  framfylgja	  skyldi	  samningnum,	  sú	  

ákvörðun	   var	   einfaldlega	   látin	   sitja	   hjá	   löggjafa	   hvers	   aðildarríkis.	   Heimssamræming	   var	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  e.	  Agreement	  on	  Trade-‐Related	  Aspects	  of	  Intellectual	  Property	  Rights	  
41	  „World	  Trade	  Organization	  -‐	  Home	  page“	  <http://www.wto.org/>	  skoðað	  14.	  apríl	  2014.	  
42	  „WIPO	  -‐	  World	  Intellectual	  Property	  Organization“	  <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>	  skoðað	  14.	  
apríl	  2014.	  
43	  e.	  General	  Agreement	  on	  Tarrifs	  and	  Trade	  
44	  Bugge	   Thjorbjørn	   Daniel,	   Hanne	   Kirk	   Deichmann	   og	   Pernille	   Wegener	   Jessen,	   WTO	   Law	   -‐	   from	   a	  
European	  perspective	   (Birgitte	   Egelund	  Olsen,	  Michael	   Steinicke	   og	  Karsten	  Engsig	   Sørensen	   (ritstj.),	   1.	  
útgáfa,	  Forlaget	  Thomson	  2006)337.	  
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fjarlægur	   draumur	   sem	   var	   engan	   vegin	   í	   takt	   við	   hnattvæðinguna. 45 	  Aldrei	   hafa	  

heimsviðskiptin	   verið	   á	   þeim	   skala	   sem	   þau	   eru	   dag	   en	   helstu	   ástæður	   þess	   eru	   fækkun	  

viðskiptahindrana,	   frjálsir	   fjármálamarkaðir	   og	   tæknibylting	   sem	   hefur	   gjörbreytt	   eðli	  

viðskipta	  í	  iðnvæddum	  ríkjum.46	  Enn	  eru	  markmiðin	  þau	  sömu	  og	  þegar	  TRIPS	  samningurinn	  

var	  gerður	  þar	  sem	  vörufölsun	  og	  útgáfa	  höfundaréttarvarins	  efnis	  er	  enn	  stórt	  vandamál.	  

Hversu	  stórt	  er	  erfitt	  að	  segja	  til	  um	  vegna	  dulinnar	  náttúru	  ólöglegrar	  starfsemi	  en	  talið	  er	  

að	   þessi	   starfsemi	   kosti	   um	   200-‐300	   milljarða	   evra	   árlega	   og	   svari	   til	   um	   5-‐7%	   allra	  

heimsviðskipta.47	  	  

	  

TRIPS	  samningurinn	  beitir	  fjórum	  aðferðum	  til	  þess	  að	  veita	  hnattræna	  samræmingu	  án	  þess	  

að	   samræma	   hugverkaréttindi	   algerlega.	   Hann	   setur	   á	   fót	   alþjóðleg	   lög	   með	   efnislegum	  

lágmarksréttindum,	   hann	   stofnar	   til	   alþjóðlegs	   lágmarksviðmiðs	   um	   framfylgni	  

hugverkaréttinda	   að	   landsrétti	   sem	   fjalla	   um	   málsmeðferð	   að	   einkamálaréttarfari,	  

sakamálaréttarfari	  og	  hjá	   framkvæmdarvaldinu.	  Samningurinn	   leggur	  einnig	   fram	  staðla	   til	  

þess	   að	   leysa	   úr	   deilum	   og	   stofnar	   sameiginlega	  meðferðarstaðla	   sem	   ríkisstjórn	   hverrar	  

þjóðar	   þarf	   að	   mæta	   sem	   snúa	   að	   umsjón	   og	   uppihaldi	   hugverkaréttinda.	   Þá	   er	   WIPO	  

stofnun	   Sameinuðu	   Þjóðanna	   sérhæfð	   umboðsskrifstofa	   sem	   hefur	   umsjón	   með	  

fyrrnefndum	   Parísarsáttmála	   til	   lágmarksverndar	   hugverkarétta	   í	   iðnaði,	   sem	   fjallar	   um	  

einkaleyfi,	   vörumerki	   og	   hönnun.	  WIPO	   sér	   einnig	   um	   fleiri	   samninga	   hugverkaréttar	   sem	  

eiga	  ekki	  undir	  þessa	  umfjöllun	  um	  vörumerki.	  

	  

Lögin	  á	  þessum	  vettvangi	  þykja	  vera	  óþarflega	  flókin	  en	  saga	  alþjóðasamstarfs	  hefur	  byggt	  á	  

kapphlaupi	   á	   milli	   WTO	   og	   WIPO	   til	   verndar	   hugverkaréttindum.	   Báðar	   þessar	   stofnanir	  

vinna	   að	   sama	   markinu,	   að	   setja	   hugverkaréttindum	   óhagganlega	   háa	   lágmarksvernd	   á	  

heimsvísu.	   Þó	   er	   ákveðin	  munur	   á,	  WTO	  vinnur	   að	  því	   heildarmarki	   að	   stuðla	   að	   frjálsum	  

alþjóðlegum	   viðskiptum	   en	   WIPO	   leggur	   áherslu	   á	   samræmingu	   og	   styrkingu	  

hugverkaréttinda.	   Þessi	   markmið	   eru	   samræmanleg	   og	   þessi	   munur	   kemur	   frekar	   fram	   í	  

áherslum	   hvers	   tíma	   heldur	   en	   í	   regluverkinu.	   Þó	   er	   mikilvægur	   munur	   á	   þar	   sem	   TRIPS	  

samningurinn	   tekur	   ekki	   til	   siðferðislegrar	   hliðar	   höfundaréttar	   en	   þau	   réttindi	   gegna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  sama	  heimild.	  339	  
46 	  „United	   Nations,	   „Briefing	   on	   Globalization“	   (The	   Millennium	   Report)“	   (United	   Nations)	  
<www.un.org/cyberschoolbus/briefing/globalization/globalization.pdf>	  skoðað	  8.	  maí	  2014.	  
47	  Daniel,	  Deichmann	  og	  Jessen	  (n.	  9).	  339	  
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lykilhlutverki	   í	  WIPO	  samstarfi	  og	  sáttmálum.	  Ríkjandi	  álit	   í	  dag	  er	  að	  hugverkaréttindi	  séu	  

forsenda	  hagsældar	  og	   frjálsra	  viðskipta	  og	  því	  ættu	  þessi	   réttindi	  ekki	  að	   rekast	  á.	  Tengsl	  

WTO	  og	  WIPO	  koma	  skýrt	  fram	  í	  formála	  TRIPS	  samningsins	  en	  þar	  segir	  að	  meðlimirnir	  vilji	  

„stofna	  til	  gagnkvæms	  stuðningsríks	  sambands	  á	  milli	  WTO	  og	  WIPO	  og	  annarra	  alþjóðlegra	  

stofnana	   sem	  koma	  málinu	  við“.	  Þá	   var	   gerður	   samningur	  milli	   stofnanna	  og	   formáli	  hans	  

tók	   til	   samvinnu	   í	   formi	   gagnkvæmra	   skipta	   á	   landslögum,	   reglugerðum	   og	   öðrum	  

upplýsingum.	  48	  Eftirlitsráðið	  með	   fölsun	   og	   óheimilli	   hagnýtingu	   hugverks49	  var	   stofnað	   af	  

Evrópusambandinu	   árið	   2009	   sem	   partur	   af	   innri	   markaðnum	   og	   þjónustusviði	  

framkvæmdarstjórnarinnar.	  OHIM,	  hugverkastofa	  Evrópusambandins	  í	  Alicante	  tók	  að	  fullu	  

við	  eftirlitsráðinu	  5.	  júní	  2012	  að	  frumkvæði	  framkvæmdarstjórnarinnar	  en	  reglugerðin	  sem	  

flutti	   ráðið	   til	   OHIM	   endurnefndi	   það	   „evrópska	   eftirlitsráðið	   um	   brot	   á	  

hugverkaréttindum“50.	  Hlutverk	  ráðsins	  er	  að	  skýra,	  upplýsa,	  rannsaka	  og	  safna	  upplýsingum	  

og	   sönnunargögnum	   um	   brot	   á	   hugverkarétti	   að	   því	   marki	   að	   búa	   til	   gagnagrunna	   sem	  

aðstoða	  yfirvöld	  og	  rétthafa	  við	  bestu	  framkvæmd	  í	  baráttunni	  gegn	  brotum	  á	  hugverkarétti.	  
51	  	  

	  

ACTA52	  er	  samningur	  sem	  saminn	  var	  til	  þess	  að	  efla	  reglur	  til	  framfylgni	  hugverkaréttinda	  í	  

samningsríkjunum	  en	  meðal	  þeirra	  sem	  komu	  að	  viðræðunum	  og	  undirrituðu	  upprunalega	  

samningin	   voru	   Bandaríkin,	   Evrópusambandið	   og	   Japan,	   en	   einungis	   Japan	   hefur	   tekið	  

samninginn	   til	   framkvæmda.53	  Þá	   var	   kosið	   um	   innleiðingu	   samningsins	   á	   Evrópuþinginu	  

sumarið	   2012	   þar	   sem	   honum	   var	   hafnað	  með	   92%	   atkvæða.	   Andstæðingar	   samningsins	  

segja	  samninginn	  hefta	  frelsi	  fólks	  og	  leggja	  skyldu	  á	  þjónustuveitendur	  á	  netinu	  til	  þess	  að	  

vera	   lögregla	   um	   athafnir	   fólks	   á	   vefsvæðum	   þeirra	   enda	   sé	   samningurinn	   kostaður	   af	  

afþreyingariðnaðinum.	   Gerð	   samningsins	   fór	   leynt	   en	   viðræður	   um	   hann	   voru	   gerðar	  

opinberar	   á	   vefsíðunni	  Wikileaks.54	  Andstæðingar	   segja	   enn	   fremur	   að	   umræður	   um	   slíka	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  sama	  heimild.	  342	  
49	  e.	  The	  Observatory	  
50	  e.	  The	  European	  Observatory	  on	  Infringements	  of	  Intellectual	  Property	  Rights	  
51 	  „EU	   Observatory,	   „About	   us“	   (oami.europa.eu)“	  
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/about-‐us>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
52	  Anti-‐Counterfeiting	  Trade	  Agreement	  
53 	  „Office	   of	   the	   United	   States	   Trade	   Representative	   „Anti-‐Counterfeiting	   Trade	   Agreement	   (ACTA)“	  
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
54 	  „Wikileaks	   Proposed	   US	   ACTA	   plurilateral	   intellectual	   property	   trade	   agreement“	   (ma	   2008)	  
<http://wikileaks.org/wiki/Proposed_US_ACTA_plurilateral_intellectual_property_trade_agreement_(2007)>	  
skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
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íþyngjandi	   löggjöf	  skuli	   fara	  fram	  á	  löggjafarþingum	  og	  hjá	  alþjóðlegum	  stofnunum	  en	  ekki	  

bak	   við	   luktar	   dyr.55	  Þó	   samningnum	   hafi	   verið	   ætlað	   að	   stofna	   til	   skilvirkra	   leiða	   við	  

framfylgni	   hugverkaréttinda	   virðist	   sem	   ekkert	   verði	   af	   framkvæmd	   samningsins	   sem	  

stendur.	  	  

	  

Íslensk	  tollayfirvöld	  eru	  aðili	  að	  alþjóðatollastofnunninni56	  auk	  178	  annarra	  landa.	  Í	  heildina	  

fara	  98%	  heimsviðskipta	  í	  gegnum	  þau	  tollayfirvöld	  sem	  eiga	  aðild	  að	  stofnuninni.	  Stofnunin	  

er	   vettvangur	   umræðu	   um	   reynslu	   og	   sérkunnáttu	   á	   milli	   tollayfirvalda	   ríkjanna	   en	  

ráðstefnur	   og	   aðstoð	   við	   þjálfun	   er	   veitt	   fyrir	   tilstilli	   stofnunarinnar.	   Alþjóðatollastofnunin	  

hefur	  átt	  hlut	  í	  að	  örva	  vöxt	  löglegra	  alþjóðaviðskipta	  og	  heygir	  baráttu	  við	  fölsunarstarfsemi	  

og	  vinnur	  þannig	  að	  hagsmunum	  meðlima.57	  Stofnunin	  byggir	  á	   sáttmála	  um	  tollasamstarf	  

sem	  undirritað	  var	  í	  Brussel	  15.	  desember	  1950	  og	  tók	  gildi	  4.	  nóvember	  1952.58	  

	  

Ísland	   er	   einnig	   aðili	   að	   Interpol	   sem	   er	   stærsta	   alþjóðlega	   lögreglustofnunin	   með	   190	  

aðildarríki59.	  Hlutverk	  þess	  er	  að	  gera	  lögregluyfirvaldi	  um	  heim	  allan	  kleift	  að	  vinna	  saman	  

að	   því	   að	   gera	   heiminn	   að	   öruggari	   stað.	   Interpol	   notar	   tæknina	   til	   þess	   að	   berjast	   gegn	  

glæpum	  á	   21	   öldinni	   en	   unnið	   er	   að	   því	   að	   bera	   kennsl	   á	   og	   afvirkja	   glæpahringi	   sem	  að	  

standa	  að	  baki	  sölu	  á	  ólöglegum	  vörum	  á	  milli	   landa.	   Interpol	  segir	   falsanir	  skaða	  fyrirtæki	  

sem	   framleiða	  og	   selja	   löglegar	   vörur,	   ríkisstjórnir	   tapa	   skattgreiðslum	   frá	   vörum	   sem	  eru	  

framleiddar	  eða	  seldar	  á	  svörtum	  markaði	  og	  neytendum	  stafar	  hætta	  af	  vörum	   í	   lélegum	  

gæðum.60	  

2.2 Reglugerðir	  og	  tilskipanir	  um	  vörumerkjarétt	  innan	  Evrópusambandsins	  

Til	  viðbótar	  við	  alþjóðlega	  samvinnu	  hefur	  mikil	  framtakssemi	  verið	  í	  evrópskri	  lagasetningu	  

á	   sviði	   vörumerkjaréttar.	   Á	   síðustu	   áratugum	   hafa	  margar	   tilskipanir	   og	   reglugerðir	   verið	  

leiddar	   í	   lög	   á	   sviði	   hugverkaréttar	   en	   fyrsta	   vörumerkjatilskipunin	   var	   nr.	   89/104/EEC.	   Sú	  

tilskipun	   var	   leyst	   af	   hólmi	   án	   verulegra	   breytinga	   með	   tilskipun	   2008/95/EC,	   en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  „Stop	  ACTA	  „Acta	  in	  depth““	  <http://www.stopacta.info/>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
56	  e.	  The	  World	  Customs	  Organization	  (WCO)	  
57	  „World	   Customs	   Organization	   „About	   us:	  WCO	   in	   breif““	   <http://www.wcoomd.org/en/about-‐us/what-‐is-‐
the-‐wco.aspx>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
58	  Convention	  Establishing	  a	  Customs	  Co-‐Operation	  Council	  (undirritaður	  í	  Brussel	  15.	  desember	  1950,	  tekin	  til	  
framkvæmdar	  4.	  nóvember	  1952).	  
59	  „„Interpol	  Member	  Countries““	  <http://www.interpol.int/Member-‐countries/World>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
60	  „Interpol	  „Trafficking	   in	   illicit	  goods	  and	  counterfeiting““	  <http://www.interpol.int/Crime-‐areas/Trafficking-‐
in-‐illicit-‐goods-‐and-‐counterfeiting/Trafficking-‐in-‐illicit-‐goods-‐and-‐counterfeiting>	  skoðað	  9.	  maí	  2014.	  
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tilskipanirnar	   hafa	   samræmt	   verulega	   lög	   aðildarríkjanna.	   Reglugerð	   EC	   40/94	   er	   um	  

Evrópusambandsvörumerkið	   (e.	   community	   trade	   mark)	   og	   síðar	   kom	   reglugerð	   EC	  

207/2009	   um	   stofnun	   heilstæðs	   skráningarkerfis	   til	   verndar	   vörumerkjum	   á	   svæði	  

Evrópusambandsins	  þar	   sem	  ein	   skráning	  veitir	   vernd.	   Í	   bókun	  28	  við	  EES	   samninginn61	  er	  

kveðið	  á	  um	  ýmsa	  alþjóðasamninga	  á	  sviði	  hugverkaréttinda	  sem	  Ísland	  skyldi	  gerast	  aðili	  að	  

en	  í	  2.	  mgr.	  5.	  gr.	  bókunarinnar	  kemur	  fram	  að	  Ísland	  skuldbindi	  sig	  frá	  1.	  janúar	  1997	  til	  að	  

fylgja	  eftir	  bókun	  við	  Madrídarsamninginn	  um	  alþjóðlega	  skráningu	  vörumerkja	  frá	  14.	  apríl	  

1891.	  Sú	  skylda	  var	  uppfyllt	  með	  lögum	  nr.	  45/2007	  um	  vörumerki.	  62	  

	  

Alþjóðahugverkastofnunin	  (WIPO)	  hefur	  yfirumsjón	  með	  framkvæmd	  Madridsamningsins	  og	  

bókunarinnar	   við	  hann.	  Evrópudómstólinn	  hefur	   svo	  verið	  beðinn	  um	  að	  veita	   forúrskurði	  

um	   túlkun	   þessara	   tilskipana	   og	   reglugerða.	   Flestar	   spurningarnar	   hafa	   fjallað	   um	  

hugmyndina	  um	  „notkun	  í	  viðskiptalegum	  tilgangi“63	  eða	  „hlutverk	  vörumerkis“64.65	  Ákvæði	  

6.	   gr.	   laga	   um	   Evrópska	   efnahagssvæðið	   skuldbindur	   Ísland	   til	   þess	   að	   túlka	   ákvæði	   EES	  

samningsins	   í	   samræmi	   við	   úrskurði	   dómstóls	   Evrópubandalaganna	   sem	   máli	   skipta	   og	  

kveðnir	   hafa	   verið	   upp	   fyrir	   undirritunardag	   samningsins	   og	   með	   fyrirvara	   um	   þróun	  

dómsúrlausna	   í	   framtíðinni.66	  Áfrýjunarnefnd	   hugverkaréttinda	   á	   sviði	   iðnaðar	   tók	   fyrir	  

fordæmisgildi	   úrskurða	   Evrópudómstólsins	   í	   úrskurði	   um	   skráningu	   á	   SILK	   ESSENTIALS	  

vörumerkinu.	   Þar	   segir	   að	   túlkun	   Evrópudómstólsins	   á	   ákvæðum	   c.	   liðar	   1.	   mgr.	   7.	   gr.	  

reglugerðar	  nr.	  40/94	  sé	  fordæmisgefandi	  fyrir	  túlkun	  á	  sambærilegu	  ákvæði	  c.	  liðar	  1.	  mgr.	  

3.	  mgr.	   tilskipunar	  nr.	  89/104/EBE	  um	  samræmingu	  á	   lögum	  aðildarríkja	  um	  vörumerki	  en	  

tilskipunin	   er	   hluti	   af	   EES	   samningnum.	   Af	   þessari	   ástæðu	   taldi	   áfrýjunarnefndin	   að	   hafa	  

skyldi	   í	   huga	  hvernig	   Evrópudómstólinn	   túlkar	   skilyrðið	   um	   sérkenni	   þar	   sem	  mismunandi	  

túlkunaraðferðir	  skapa	  höft	  á	  frjálsa	  flutninga	  vöru	  og	  þjónustu	  á	  EES	  svæðinu.	  67	  

	  

Tilskipunin	   um	   framfylgni	   hugverkaréttinda	   nr.	   2004/48/EC	   tekur	   til	   allra	   sviða	  

hugverkaréttar.	  Þetta	  skjal	  er	  það	  sem	  hefur	  hvað	  augljósasta	  tenginu	  við	  TRIPS	  samninginn	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Utanríkisráðuneyti	  Íslands,	  „Bókun	  28	  Við	  ees	  samninginn“	  <http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/bokun28>.	  
62	  Alþt.	  1996,	  A-‐deild,	  þskj	  233.	  mál,	  efni	  frumvarpsins	  (Vörumerkjalög).	  
63	  e.	  use	  in	  the	  course	  of	  trade	  
64	  e.	  function	  of	  the	  trademark	  
65	  Daniel,	  Deichmann	  og	  Jessen	  (n.	  9).	  
66	  Lög	  um	  Evrópska	  efnahagssvæðið	  nr.	  2/1993,	  6.	  gr.	  
67	  Úrsk.	  áfrn.	  í	  máli	  nr.	  12/2004;	  SILK	  ESSENTIALS.	  
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en	   tilskipunin	   byggir	   raunar	   á	   samningnum	   en	   veitir	   öflugri	   vernd.	   Öll	   aðildaríki	  

Evrópusambandsins	   hafa	   gengist	   við	   bæði	   WIPO	   sáttmálunum	   og	   TRIPS	   samningunum.68	  

Nauðsynlegt	   er	   að	   hægt	   sé	   að	   framfylgja	   réttindum	  á	   sambærilegan	   hátt	   á	  milli	   landa	   en	  

reglurnar	   um	   framfylgd	   vörumerkjaréttinda	   voru	   mjög	   ólíkar	   á	   milli	   landa	   og	   því	   var	  

tilskipunin	  um	  framfylgni	  hugverkaréttinda	  sett.	  Frumvarp	  til	   laga	  um	  öflun	  sönnunargagna	  

vegna	  ætlaðra	   brota	   á	   hugverkaréttindum69	  sem	   varð	   að	   lögum	   nr.	   53/2006	   var	   unnið	   af	  

nefnd	  sem	  var	  ætlað	  að	  kanna	  hvort	  ástæða	  væri	  til	  að	  breyta	  lögum	  þannig	  að	  fyrir	  hendi	  

væru	   einkaréttarleg	   úrræði	   fyrir	   rétthafa	   til	   að	   leggja	   hald	   á	   og	   varðveita	   sönnunargögn	  

vegna	  ætlaðra	  brota	  á	  hugverkarétti.	  Nefndinni	  var	  einnig	  falið	  að	  athuga	  hvernig	  yrði	  staðið	  

að	   innleiðingu	   á	   fyrrnefndri	   tilskipun	   Evrópusambandsins	   2004/48/EC. 70 	  Tilskipunin	   um	  

vörumerki	   gegnir	   tvíþættu	   hlutverki,	   annars	   vegar	   að	   tryggja	   eigendum	   réttinda	   vernd	   og	  

úrræði	   og	   hins	   vegar	   að	   tryggja	   neytendur	   gegn	   fölsunum	   og	   eftirlíkingum	   sem	   eru	  

framleiddar	   án	   prófana	   viðurkenndra	   eftirlitsaðila.	   Tilskipunin	   tekur	   til	   brota	   í	   viðskiptum	  

sem	  valda	  rétthafa	  verulegu	  tjóni.71	  Auk	  þess	  átti	  nefndin	  að	  taka	  mið	  af	  TRIPS	  samningnum.	  

Í	  frumvarpinu	  tekur	  nefndin	  mið	  af	  því	  að	  á	  vettvangi	  EFTA-‐ríkjanna	  sem	  aðild	  eiga	  að	  EES-‐

samningnum	  sé	  niðurstaðan	  sú	  að	  ákvæði	  tilskipunarinnar	  séu	  ekki	  þess	  eðlis	  að	  þau	  beri	  að	  

taka	  upp	  í	  EES-‐samninginn.	  Samkvæmt	  2.	  tl.	  1.	  gr.	  bókunar	  28	  um	  hugverkaréttindi	  við	  EES-‐

samninginn	  eru	  EFTA-‐ríkin	  skuldbundin	  til	  að	  aðlaga	  hugverkalöggjöf	  sína	  meginreglunni	  um	  

frjáls	  viðskipti	  um	  vörur	  og	  þjónustu	  og	  því	  stigi	  í	  verndun	  hugverkaréttinda	  sem	  náðst	  hefur	  

í	   lögum	   samningsins,	   þar	   á	   meðal	   fullnustu	   þessara	   réttinda.	   Þá	   var	   það	   skilningur	  

viðkomandi	   undirnefndar	   fastanefndar	   EFTA-‐ríkjanna	   á	   fundi	   21.	   júní	   2005	   að	   EES	  

samningurinn	   taki	   ekki	   til	   þess	   hvernig	   úrræði	   til	   fullnustu	   hugverkaréttinda	   skuli	  

framkvæmd	   og	   sé	   því	   tilskipunin	   undanskilin	   EES	   samningnum.	   Þó	   ekki	   bæri	   að	   innleiða	  

tilskipunina	  hér	  á	  landi	  vegna	  þess	  að	  hún	  var	  ekki	  tekin	  upp	  í	  EES-‐samninginn	  leit	  nefndin	  til	  

efnis	   hennar	   við	   samningu	   frumvarpsins.	   Þar	   sem	   tilskipunin	   gekk	   lengra	   en	   TRIPS-‐

samningurinn	  var	  lagt	  til	  að	  í	  frumvarpinu	  væri	  tekið	  mið	  af	  samningnum.72	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	  Daniel,	  Deichmann	  og	  Jessen	  (n.	  9).	  342,	  343	  
69	  Alþt.	  2005-‐2006,	  A-‐deild,	  þskj.	  360.	  mál,	  athugasemdir	  við	   lagafrumvarpið	  (um	  öflun	  sönnunargagna	  vegna	  
ætlaðra	  brota	  á	  hugverkaréttindum).	  
70	  sama	  heimild.	  
71	  Borghildur	  Erlingsdóttir,	  „Brot	  á	  hugverkarétti“	  (Fyrirlestur,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík,	  17.	  apríl	  2008).	  
72	  Alþt.	  2005-‐2006,	  A-‐deild,	  þskj.	  360.	  mál,	  athugasemdir	  við	   lagafrumvarpið	  (um	  öflun	  sönnunargagna	  vegna	  
ætlaðra	  brota	  á	  hugverkaréttindum).	  
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Bókun	  28	  við	  EES	  samninginn73	  fjallar	  um	  hugverkaréttindi	  en	  EFTA	  ríkin74	  eiga	  sem	  fyrr	  segir	  

að	  aðlaga	  löggjöf	  sína	  að	  meginreglunni	  um	  frjáls	  viðskipti	  með	  vörur	  og	  þjónustu	  með	  því	  

stigi	   í	   verndun	   hugverkaréttinda	   sem	   náðst	   hefur	   í	   lögum	   sambandsins,	   þar	   á	   meðal	  

fullnustu	  þessara	  réttinda	  sbr.	  2	  mgr.	  bókunarinnar.	  Bókunin	  hefur	  áhrif	  á	  vörumerkjarétt	  á	  

Íslandi	  þar	  sem	  hún	  leggur	  fyrrnefnda	  skyldu	  um	  aðild	  að	  Madrídarsáttmálanum	  sbr.	  d.	  lið	  1.	  

mgr.	  5.	  gr.	  og	  að	  Parísarsamþykktinni	  sbr.	  a.	  lið	  1.mgr.	  5.	  gr.	  bókunarinnar.	  Þá	  fjallar	  tilskipun	  

um	   netviðskipti	   nr.	   2000/31/EC	   75um	   lagaatriði	   í	   þjónustu	   upplýsingasamfélags	   og	   þá	  

sérstaklega	   netviðskipti	   á	   innri	   markaðnum.	   Tilskipunin	   veitir	   lagavissu	   fyrir	   fyrirtæki	   og	  

neytendur	  með	  því	   að	   stofna	   til	   samræmdra	   reglna	  um	  gagnsæi	  og	  upplýsingaskyldu	   fyrir	  

þjónustuveitendur	   á	   netinu.	   Tilskipunin	   fjallar	   meðal	   annars	   um	   þjónustu	  

upplýsingaveitenda	  á	  netinu	  eins	  og	  dagblaða,	  söluaðila,	  þjónustuveitendur	  og	  auglýsingar	  á	  

netinu 76 	  en	   frekar	   verður	   fjallað	   um	   framkvæmd	   tilskipunarinnar	   í	   hluta	   3.5	   um	  

undantekningu	  þjónustuveitanda.	  	  

2.3 Íslensk	  lög	  	  

Í	   íslenskri	   löggjöf	   er	   að	   finna	   margar	   reglur	   um	   vernd	   hugverkaréttinda.	   Fyrstu	   lögin	   um	  

vörumerki	   voru	   nr.	   43/1903	   en	   fyrir	   setningu	   þeirra	   veitti	   ákvæði	   280.	   gr.	   almennra	  

hegningarlaga	   frá	   25.	   júní	   1869	   heimild	   til	   þess	   að	   refsa	   þeim	   sem	   „setur	   heimildarlaust	  

mark	   eða	   stimpil	   annars	   manns	   á	   vörur,	   sem	   eru	   miklum	   mun	   lakari	   en	   stimpillinn	   eða	  

markið	  með	  sér	  ber“.	  Þá	  gat	  mildað	  refsingu	  að	  vörurnar	  sem	  boðnar	  voru	  „ekki	  að	  neinu	  

marki	   lakari“.77	  Íslensku	   lögin	   frá	  nr.	  43/1903	  var	  þýðing	  á	  dönsku	  vörumerkjalögunum	  frá	  

1890	  með	   nokkrum	   smávægilegum	  breytingum	   tilkomnum	   vegna	   staðarhátta	   hér	   á	   landi.	  

Sjónarmið	  um	  að	  vörumerki	  verðskuldi	  vernd	  komu	  fyrst	  fram	  í	  5.	  gr.	  laga	  84/1933	  um	  varnir	  

gegn	  óréttmætum	  verslunarháttum	  þar	  sem	  „sérhverjum	  var	  bannað	  að	  nota	  auðkenni,	  sem	  

hann	  á	  tilkall	  til	  á	  þann	  hátt,	  að	  leitt	  geti	  til	  þess,	  að	  villst	  verði	  á	  því	  og	  öðru	  einkenni,	  sem	  

annað	  atvinnufyrirtæki	  notar	  með	  fullum	  rétti.“78	  Þá	  breyttust	   íslensk	  vörumerkjalög	  þegar	  

fyrrnefnd	  Parísarsamþykkt	  um	  vernd	  eignarréttinda	  á	   sviði	   iðnaðar	  öðlaðist	   lagagildi	  hér	  á	  

landi	  5.	  mars.	  1962.	  Vörumerkjalög	  nr.	  43/1903	  giltu	  óbreytt	  að	  mestu	  til	  laga	  nr.	  47/1968.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  Utanríkisráðuneyti	  Íslands	  (n.	  61).	  
74	  EFTA	  ríkin	  eru	  Ísland,	  Noregur,	  Lichtenstein	  og	  Sviss.	  
75	  e.	  The	  Electronic	  Commerce	  Directive	  
76 	  „European	   Commission,	   Introduction	   of	   the	   E-‐Commerce	   Directive“	  
<http://ec.europa.eu/internal_market/e-‐commerce/directive/index_en.htm>	  skoðað	  8.	  maí	  2014.	  
77	  Arnalds	  (n.	  7)	  15.	  
78	  sama	  heimild	  16.	  
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Helstu	  nýjungar	  þeirra	  laga	  voru	  flokkunarkerfi	  auk	  þess	  sem	  vörumerkjahugtakið	  var	  víkkað	  

út	   verulega.	   Áfrýjunarnefnd	   í	   vörumerkja-‐	   og	   einkaleyfamálum	   var	   sett	   á	   stokk	   með	  

breytingarlögum	  nr.	  31/1984	  en	  vörumerkjalögunum	  var	  svo	  breytt	  að	  nýju	  með	  lögum	  nr.	  

67/1993	  til	  þess	  að	  uppfylla	  skyldur	  EES	  samningsins.79	  Vörumerkjalög	  nr.	  47/1968	  voru	  felld	  

úr	  gildi	  með	  vörumerkjalögum	  dagsins	  í	  dag	  nr.	  45/1997	  en	  þá	  voru	  lögin	  endurskoðuð	  með	  

tilliti	   til	   þjóðréttarlegra	   skuldbindinga,	   vörumerkjatilskipunar	   ESB	   og	   Madrídarsáttmálans	  

sbr.	   5.	   gr.	   bókunar	   28	   við	   EES	   samninginn.	   Helsta	   fyrirmynd	   lagana	   voru	   dönsku	  

vörumerkjalögin. 80 	  Nýjasta	   breytingin	   sem	   gerð	   hefur	   verið	   á	   lögunum	   var	   vegna	  

Singapúrsamningsins	  og	  norrænar	  framkvæmdar	  með	  lögum	  44/2012.	  81	  

	  

TRIPS	  samningurinn	  hefur	  áhrif	  á	  landslög	  meðlima	  WTO,	  þar	  á	  meðal	  Íslands,	  en	  í	  2.	  mgr.	  50	  

gr.	  samningsins	  sem	  fjallar	  um	  bráðabirgðaheimildir	  er	  lögð	  skylda	  á	  aðila	  til	  þess	  að	  tryggja	  

að	  dómstólar	  hafi	  val	  um	  að	  fyrirskipa	  tafarlausar	  og	  skilvirkar	  bráðabirgðaráðstafanir.	  Þetta	  

á	  við	  í	  tveim	  tilvikum,	  annarsvegar	  þegar	  ráðstafanir	  eru	  nauðsynlegar	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  

fyrir	  að	  falsaðar	  vörur	  komi	  til	  viðskipta	  samanber	  24.	  gr.	  laga	  um	  kyrrsetningu,	  lögbann	  o.fl.	  

nr.	   31/1990	   og	   í	   öðru	   lagi	   þegar	   slíkar	   ráðstafanir	   eru	   nauðsynlegar	   til	   þess	   að	   varðveita	  

sönnunargögn	  sem	  tengjast	  meintu	  broti	  á	  hugverkaréttindum.82	  

	  
Á	  Íslandi	  eru	  eignaréttindi	  vernduð	  í	  72.	  gr.	  stjórnarskrá	  lýðveldisins	  Íslands	  nr.	  33/	  194483	  en	  

eins	  og	  fyrr	  segir	  eru	  hugverkaréttindi	  ein	  tegund	  eignaréttinda.	  Húsleitarheimild	  er	  aðeins	  

falin	  þess	  tilbærum	  yfirvöldum	  sbr.	  núgildandi	   lögum	  um	  meðferð	  sakamála	  nr.	  88/200884,	  

þar	   sem	   X	   kafli	   fjallar	   um	   leit	   og	   líkamsrannsókn.	  Markmiðið	   skal	   vera	   að	   finna	   gögn	   um	  

ætlaða	   refsiverða	  háttsemi	   til	   að	   leggja	   fram	   í	   sakamáli	   en	   ekki	   afla	   sönnunargagna	   til	   að	  

hafa	  uppi	  kröfur	  á	  einkaréttarlegum	  grunni	  um	  skaðabætur	  3.	  mgr.	  74.	  gr.	  sml.	  segir	  þá	  að	  

skilyrði	  fyrir	  húsleit	  sé	  að	  rökstuddur	  grunur	  leiki	  á	  að	  framið	  hafi	  verið	  brot	  sem	  sætt	  getur	  

ákæru	  og	  að	  sakborningur	  hafi	  verið	  þar	  að	  verki,	  enda	  séu	  augljósir	  rannsóknarhagsmunir	  í	  

húfi.	   Það	   er	   ennfremur	   skilyrði	   fyrir	   húsleit	   skv.	   2.	  mgr.	   að	   rannsókn	  beinist	   að	   broti	   sem	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79	  sama	  heimild	  17.	  
80	  Alþt.	  1996,	  A-‐deild,	  þskj	  233.	  mál,	  efni	  frumvarpsins	  (Vörumerkjalög).	  
81	  Ásdís	  Magnúsdóttir,	  „Vörumerki:	  Réttarheimildir	  og	  alþjóðaþróun“	  (Kennslustund	  í	  hugverkarétti,	  Háskólinn	  í	  
Reykjavík,	  Haust	  2013)	  4.	  
82	  Daniel,	  Deichmann	  og	  Jessen	  (n.	  9).	  343	  
83	  Hér	  eftir	  stjskr.	  
84	  Hér	  eftir	  sml.	  
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varðað	   getur	   fangelsisrefsingu	   að	   lögum.	   Ljóst	   er	   því	   að	   heimildir	   til	   rannsóknar	   í	  

einkaréttarlegum	   tilgangi	   eru	   takmarkaðar	   og	   verður	   því	   að	   vera	   grundvöllur	   fyrir	  

sakamálarannsókn	   og	   hefur	   þá	   hver	   sem	   telur	   sig	   verða	   fyrir	   broti	   sem	   varðar	  

fangelsisrefsingu	  að	  lögum	  að	  vekja	  athygli	  yfirvalda	  á	  starfseminni.	  Ekki	  eru	  nægilega	  trygg	  

og	   skilvirk	   úrræði	   fyrir	   hendi	   til	   verndar	   hagsmuna	   rétthafa	   þar	   sem	   ekki	   eru	   heimildir	   til	  

öflunar	   sönnunargagna	   þegar	   litið	   er	   til	   þess	   að	   oft	   er	   unnt	   að	   eyða	   sönnunargögnum	   á	  

svipstundu.	  Þá	  er	  eðli	  málsins	  samkvæmt	  auðveldara	  að	  eyða	  ólöglegri	  vefverslun	  heldur	  en	  

að	   taka	   niður	   verslun	   sem	   sett	   er	   upp	   í	   verslunarhúsnæði.	   Lög	   um	   öflun	   sönnunargagna	  

vegna	   ætlaðra	   brota	   á	   hugverkaréttindum	   nr.	   53/2006	   geyma	   heimild	   til	   þess	   að	   afla	  

sönnunargagna	   með	   leit	   hjá	   þeim	   sem	   grunur	   leikur	   á	   að	   hafa	   brotið	   gegn	   tilteknum	  

hugverkaréttindum	  sbr.	  1.	  mgr.	  9.	  gr.	  laganna.	  	  

	  

Með	   þessari	   reglu	   er	   vikið	   frá	   grundvallarreglunni	   um	   friðhelgi	   einkalífs	   og	   heimilis,	   sem	  

varin	  er	  af	  ákvæði	  71.	  gr.	  stjskr.	  og	  8.	  gr.	  mannréttindasáttmála	  Evrópu.85	  Ber	  þá	  að	   líta	  til	  

þess	  að	  hugverkaréttindi	  eru	  einnig	  varin	  af	  72.	  gr.	  stjskr.	  Með	  hliðsjón	  af	  því	  að	  verið	  er	  að	  

raska	   stjórnarskrárvörðum	   réttindum	   er	   dómstólum	   falið	   að	   taka	   ákvörðun	   um	   hvort	  

sönnunargagna	   verði	   aflað	   hjá	   þeim	   sem	   grunur	   leikur	   á	   að	   hafi	   brotið	   gegn	  

hugverkaréttindum.	   Hér	   fer	   fram	   hagsmunamat	   á	   gangstæðum	   réttindum	   sem	   bæði	   eru	  

vernduð	  með	  æðstu	  lögum	  landsins,	  stjórnarskránni.	  Í	  framhaldinu	  er	  sönnunargagna	  aflað	  

með	  því	  að	  sýslumaður	  veiti	  atbeina	  sinn	  og	   leiti	  hjá	  þeim	  sem	  á	   í	  hlut	  að	  undangengnum	  

dómsúrskurði.	   Þá	   ná	   heimildir	   laganna	   ekki	   til	   þess	   að	   taka	   vörur	   í	   heild	   sinni	   úr	   vörslum	  

viðkomandi	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  hindra	  brot	  gegn	  hugverkaréttindum,	  eingöngu	  er	  heimilt	  að	  

afla	   sönnunargagna.	   2.	  mgr.	   6.	   gr.	   laga	   um	  öflun	   sönnunargagna	   veitir	   heimild	   til	   þess	   að	  

víkja	  frá	  skyldunni	  um	  að	  tilkynna	  gerðarþola	  um	  þingfestingu	  málsins	  ef	  hætta	  leikur	  á	  því	  

að	   hann	   komi	   sönnunargögnum	   undan,	   þeim	   verði	   eytt	   eða	   breytt	   eða	   ef	   dráttur	   vegna	  

tilkynningar	  gæti	  valdið	  réttarspjöllum	  gerðarbeiðanda.	  Þessi	  regla	  helgast	  af	  2.	  mgr.	  50.	  gr.	  

TRIPS	  samningsins	  sem	  segir	  að	  dómstólar	  eigi	  að	  geta	  gripið	  til	  ráðstafana	  án	  tilkynningar	  til	  

gagnaðila	  er	  líkur	  eru	  á	  að	  tafirnar	  myndu	  valda	  óbærilegu	  tjóni	  eða	  sýnt	  þykir	  að	  hætta	  sé	  

að	  að	  sönnunargögn	  verði	  eyðilögð.	  86	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Lög	  um	  mannréttindasáttmála	  Evrópu	  nr.	  62/1994,	  8.	  gr.	  
86	  Erlingsdóttir	  (n.	  69).	  
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24.	  mgr.	   laga	  um	  kyrrsetningu	   lögbann	  o.fl.	  nr.	  31/1990	   tekur	   til	  hugverkaréttinda	  en	  það	  

gerir	  einnig	  132.	  gr.	  tollalaga	  nr.	  88/2005.	  Refsing	  vegna	  sölu	  á	  fölsuðum	  varningi	  er	  allt	  að	  2	  

ár	   en	   refsingar	   er	   í	   178.	   gr.	   almennra	   hegningarlaga	   nr.	   19/1940.	   í	   171.	   gr.	   almennra	  

hegningarlaga	  er	  að	  finna	  refsiheimild	  vegna	  skaðsemisábyrgðar	  en	  rammi	  hennar	  er	  10	  ár.	  

Búi	  falsaður	  varningur	  yfir	  hættueiginleikum	  sem	  veldur	  neytendum	  skaða	  gilda	  um	  hann	  lög	  

um	  skaðsemisábyrgð	  nr.	  25/1991.	  Þá	  geta	  lög	  um	  öryggi	  vöru	  og	  opinbera	  markaðsgæslu	  nr.	  

134/1995	  einnig	  átt	  við.	  	  

3 Brot	  á	  vörumerkjarétti	  

3.1 Ríkari	  vernd	  þekktra	  vörumerkja	  

Eins	  og	  fyrr	  segir	  geta	  vel	  þekkt	  vörumerki	  geta	  notið	  ríkari	  verndar	  en	  önnur	  vörumerki	  sbr.	  

Kodak	   reglan	   sem	   lögfest	   er	   á	   Íslandi	   í	   2.	   mgr.	   4.	   gr.	   vml.	   Fyrsta	   evrópska	  

vörumerkjatilskipunin	  nr.	   89/104/EEC	   styrkti	   vernd	  þekktra	   vörumerkja	  bæði	  þegar	   kemur	  

að	  skráningu	  og	  ef	  um	  brot	  er	  að	  ræða.	  2.	  mgr.	  5.	  gr.	  núgildandi	  vörumerkjatilskipunar	  nr.	  

2008/95/EC	   gefur	   aðildarríkjum	   kost	   á	   að	   vernda	   vel	   þekkt	   vörumerki	   gegn	   útvötnun.	   Þá	  

getur	   eigandi	   vel	   þekkts	   vörumerkis	   stoppað	   þriðja	   aðila	   í	   að	   nota	   eins	   eða	   líkt	  merki.	   Til	  

þess	  að	  um	  brot	  sé	  að	  ræða	  verður	  það	  að	  eiga	  sér	  stað	  í	  viðskiptalegum	  tilgangi,	  vörurnar	  

eða	  þjónustan	  þarf	  að	  vera	  það	  lík	  þeirri	  sem	  að	  vörumerkið	  er	  skráð	  fyrir	  að	  það	  verður	  að	  

nýta	  sér	  á	  ósanngjarnan	  hátt	  aðgreinanleika	  vörumerkisins	  eða	  skaða	  það.	  	  

	  

Vernd	  á	  internetinu	  er	  mikilvæg	  eigendum	  vörumerkjaréttinda,	  þar	  sem	  það	  er	  aðgengilegt	  

víðsvegar	   um	   hnöttinn	   og	   fjöldi	   notenda	   þess	   fer	   vaxandi.	   Frá	   árinu	   2000	   hefur	   fjöldi	  

notenda	   vaxið	   um	   566%87	  og	   er	   fjöldi	   notenda	   nú	   2,9	   milljarðar88.	   Því	   er	   erfitt	   verk	   að	  

fylgjast	  með	  því	  hvort	  að	  þriðji	  aðili	  sé	  að	  nota	  vörumerki	  þitt	  og	  valda	  orðspori	  þess	  skaða.	  

Verndun	   vel	   þekktra	   vörumerkja	   á	   internetinu	   er	   mikið	   í	   umræðunni	   og	   lagaóvissa	   ríkir.	  

Margir	  rétthafar	  hafa	  gripið	  til	  aðgerða	  vegna	  brota	  þegar	  lík	  eða	  eins	  vörumerki	  hafa	  verið	  

notuð	   sem	   leitarorð	   sem	   verða	   vekjur	   af	   auglýsingum	   í	   leitarvélum.89	  Evrópudómstóllinn	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 	  „The	   culture	   -‐ist	   How	   Many	   People	   Use	   The	   Internet?	   (9.	   maí	   2013)“	  
<http://www.thecultureist.com/2013/05/09/how-‐many-‐people-‐use-‐the-‐internet-‐more-‐than-‐2-‐billion-‐
infographic/>	  skoðað	  14.	  maí	  2014.	  
88	  „Internet	  Live	  Stats,	  Number	  of	  Internet	  Users	  (14	  maí	  2014)“	  <http://www.internetlivestats.com/internet-‐
users/>	  skoðað	  14.	  maí	  2014.	  
89	  Moro	  (n.	  26)	  64.	  
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hefur	   reynt	   að	   skýra	   beitingu	   löggjafar	   Evrópusambandsins	   í	   þessum	   málum	   Vuitton	   v.	  

Google	  90,	  L’Oreal	  v	  Ebay	  91	  og	  Interflora	  v	  Marks	  and	  Spencer.92	  	  

	  

Samkvæmt	  framkvæmd	  ECJ	  þá	  þarf	  vörumerki	  að	  hafa	  ákveðna	  gráðu	  af	  þekkingu	  til	  þess	  að	  

falla	  undir	  víðtækari	  vernd	  2.	  mgr.	  5.	  gr.	  reglugerðarinnar.	  Töluverður	  hluti	  almennings	  sem	  

gæti	  verið	  neytandi	  vöru	  eða	  þjónustu	  sem	  vörumerkið	  er	  skráð	  fyrir	  verður	  að	  þekkja	  það.	  
93	  Skilgreining	  ECJ	  á	  hvað	  sé	  töluverður	  hluti	  almennings	  er	  sveigjanleg	  en	  hún	  tekur	  mið	  af	  

því	  í	  hvaða	  geira	  vörumerkið	  er	  án	  þess	  að	  vísa	  til	  ákveðins	  hlutfalls	  markaðarins.	  Því	  er	  ekki	  

nauðsynlegt	  að	   svæðið	   sem	  vörumerkið	  er	  þekkt	  á	   sé	  heilt	   aðildarríki,	  það	  er	  nægilegt	  að	  

vörumerkið	   hafi	   orðspor	   sem	   nær	   til	   töluverðs	   hluta	   aðildarríkis.	   Í	   2.	   mgr.	   4.	   gr.	   íslensku	  

vörumerkjalagana	   er	   skilyrði	   að	   vörumerkið	   sé	   „vel	   þekkt	   hér	   á	   landi“	   og	  ætla	  má	   að	   sú	  

skilgreining	  standi	  fyrir	  íslenskan	  markað	  vegna	  smæðar	  íslensku	  þjóðarinnar.	  	  

	  

Evrópudómstólinn	   gerir	   strangar	   kröfur	   til	   sönnunarbyrði	   vörumerkis	   um	   að	   sýna	   fram	   á	  

orðspor	   sitt.	   Það	   er	   aðilana	   að	   draga	   fram	   allar	   staðreyndir	   máls	   fyrir	   þetta	   mat.	   Þekkt	  

vörumerki	  gefa	  ekki	  eingöngu	  til	  kynna	  uppruna	  vöru	  eða	  þjónustu,	  neytandinn	  skynjar	  það	  

sem	   tryggingu	   á	   gæðum	   og	   tákn	   um	   ákveðin	   orðstír.	   Þetta	   ákveðna	   eðli	   merkisins	   getur	  

verið	  skaddað	  þrátt	  fyrir	  að	  ruglingshætta	  sé	  ekki	  fyrir	  hendi.	  Þegar	  samkeppnisaðili	  ákveður	  

að	   hagnast	   á	   aðgreinanleika	   vörumerkis	   með	   því	   að	   nota	   merki	   sem	   er	   eins	   eða	   líkt	   því	  

vörumerki	  án	  samþykkis	  eiganda	  þess	  þá	  er	  hann	  að	  nýta	  sé	  orðstír	  vörumerkis	  í	  slæmri	  trú.	  

Þessi	  notkun	  veldur	   skaða	  á	  hæfni	  vörumerkis	   til	  þess	  að	  aðgreina	  vörur	  og	  þjónustu	   sem	  

merkið	  er	  skráð	  fyrir	  frá	  öðrum	  vörum	  á	  markaðnum.	  Þessi	  útvötnun	  getur	  haft	  afleiðingar	  á	  

hegðun	  neytenda.	  Til	  þess	  að	  eigandi	  vörumerkisins	  geti	  komið	  í	  veg	  fyrir	  slíka	  notkun	  þarf	  

notkunin	  að	  vera	  óréttmæt.	  Almenni	  dómstólinn	  skilgreindi	   tvær	  gerðir	  af	  útvötnun	   í	  máli	  

Sigla	   gegn	   OHIM94	  en	   hún	   getur	   dregið	   úr	   ákveðnum	   einkennum	   vörumerkis	   með	   því	   að	  

vinna	   gegn	   tengingunni	   á	  milli	   vöru	   eða	   þjónustu	   og	   eiganda	   vörumerkisins95	  eða	   flekkað	  

orðspor	  merkis	  með	  því	  að	  tengja	  það	  við	  vöru	  eða	  þjónustu	  sem	  hefur	  neikvæða	  merkingu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90	  Sameinuð	  mál	  C-‐236/08,	  C-‐237/08	  and	  C-‐238/08,	  Google	  France	  SARL	  v	  Louis	    Vuitton	  Malletier	  SA	   [2010]	  
ECR	  I-‐02417.	  
91	  Mál	  C-‐324/09	  L’Oréal	  SA	  o.fl.	  g.	  eBay	  International	  AG	  o.fl.	  [2009].	  
92	  Mál	  C-‐323/09	  Interflora	  Inc.	  o.fl.	  g.	  Marks	  and	  Spencer	  plc	  o.fl.	  [2011].	  
93	  Mál	  T-‐8/03,	  El	  Corte	  Ingles	  g.	  Office	  for	  Harmonisation	  in	  the	  Internal	  Market	  [2004].	  
94	  Mál	  T-‐215/03	  Sigla	  g.	  Office	  for	  Harmonisation	  in	  the	  Internal	  Market	  [2007].	  
95	  e.	  blurring	  
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og	  er	  ekki	  sambærilegt	  ímynd	  vörumerkisins.	  Þá	  ber	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  vörumerki	  geta	  haldið	  

vernd	   sinni	   ótímabundið	   ólíkt	   hugverkum	   sem	   eru	   vernduð	   með	   höfundarétti	   eða	  

einkaleyfum	   og	   því	   eru	   ekki	   allir	   á	   sama	  máli	   um	   þessa	   víðari	   vernd	   þekktra	   vörumerkja.	  

Verðmætin	   sem	   farið	   hafa	   í	   sköpun	  merkisins	   eiga	   þó	   skilið	   viðurkenningu	   séu	   nægilegar	  

sönnur	   færðar	   í	  málinu.	   Í	   dag	   er	   erfitt	   fyrir	   eigendur	   þekktra	   vörumerkja	   að	   fylgjast	  með	  

notkun	  vörumerkisins	  vegna	  eiginleika	   internetsins,	  aðgengi	  víðsvegar	   í	  heiminum,	  vaxandi	  

fjölda	  notenda	  og	  aukningu	  netviðskipta.	  96	  	  

3.2 Fölsun	  

Að	   falsa	   eða	   líkja	   eftir	   vöru	   eða	   hafa	   slíka	   vöru	   á	   boðstólnum	   er	   brot	   á	   ákvæði	   178	   gr.	  

almennra	  hegningarlaga	  og	  skal	  sá	  sem	  gerist	  sekur	  um	  slíkt	  sæta	  fangelsi	  í	  allt	  að	  2	  ár	  eða	  

hljóta	   sektir.	   Falsaður	   varningur	   er	   oftar	   en	   ekki	   gerður	   úr	   pörtum	   í	   verri	   gæðum	   en	  

upprunalega	  varan	  með	  það	  að	  marki	  að	  selja	  ódýra	  eftirlíkingu	  af	  vörum	  sem	  seldar	  eru	   í	  

vöruhúsum	  sem	  neytendur	  treysta	  og	  þekkja.97	  	  

	  

Kaupendur	   þessa	   falsaða	   varnings	   og	   eftirlíkinga	   skiptast	   í	   tvo	   hópa,	   annar	   hópurinn	   er	  

hreinlega	   blekktur	   og	   telur	   sig	   vera	   að	   gera	   góð	   kaup	   á	   upprunalegu	   vörunni	   en	   hinn	  

hópurinn	  er	  meðvitaður	  að	  um	  falsaða	  vöru	  eða	  eftirlíkingu	  sé	  að	  ræða	  og	  sækist	  eftir	  henni	  

í	   þeim	   tilgangi	   að	   eignast	   ódýra	   falsaða	   vöru.	   Evrópska	   eftirlitsráðið 98 	  um	   brot	   á	  

hugverkaréttindum	  gerði	  árið	  2010	  könnun	  á	  kaupum	  neytenda	  á	  fölsuðum	  vörum.	  Þá	  var	  

rannsakað	  hversu	  stór	  hluti	  neytenda	  falsaðs	  varnings	  væri	  meðvitaður	  um	  eðli	  kaupanna	  en	  

könnunin	   sýndi	   að	   18%	  neytenda	   eru	  meðvitaðir	   um	  að	  þeir	   séu	   að	   kaupa	   falsaðar	   vörur	  

sem	  er	  óbreytt	  frá	  fyrri	  könnun	  ráðsins	  frá	  árinu	  2006.	  Þá	  hafði	  heildareyðsla	  í	  þessar	  vörur	  

aukist	  en	  hver	  kaup	  kostuðu	  að	  meðaltali	  38.16	  evrur,	  en	  það	  er	  17.5	  evrum	  meira	  en	  kaupin	  

kostuðu	  árið	  2006	  sem	  þá	  var	  20.66	  evrur.	  Með	  hærri	  greiðslum	  fyrir	   falsaðar	  vörur	  eykst	  

velta	  ólögmætra	  viðskipta	  þrátt	  fyrir	  að	  tíðni	  slíkra	  kaupa,	  tvisvar	  sinnum	  á	  ári,	  standi	  í	  stað	  

frá	  árinu	  2006.	  Þá	  heftur	  tíðni	  kaupa	  á	  eftirlíkingum	  lækkað	  úr	  17%	  frá	  árinu	  2006	  í	  13%	  árið	  

2010	  og	  meðal	  eyðsla	  hefur	   lækkað	  úr	  24.6	  evrum	   í	   21.7	  evrur	  að	  mati	  neytenda	   sem	  að	  

hægt	  er	  að	  rekja	  til	  þess	  að	  neytendur	  eru	  nú	  meðvitaðri	  um	  afleiðingar	  eftirlíkinga	  og	  kjósa	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  Moro	  (n.	  26)	  66.	  
97	  „Intellectual	   Property	  Office	   -‐	   Infringement,	  What	   Is	   Trade	  Mark	   Infringement?“	   (Types	   of	   IP,	   22.	   febrúar	  
2014)	  <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-‐other/t-‐infringe.htm>	  skoðað	  22.	  febrúar	  2014.	  
98	  The	  Observatory	  
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heldur	  að	  borga	  meira	  fyrir	  aukið	  virði	  og	  áreiðanleika.	  Að	  lokum	  var	  eftirtektarverð	  aukning	  

í	  hærri	  prósentu	  af	  ómeðvituðum	  kaupum	  á	  eftirlíkingum	  úr	  4%	  árið	  2006	  í	  10%	  árið	  2010.	  Í	  

niðurstöðum	   könnunarinnar	   eru	   leiddar	   líkur	   að	   því	   að	   þessar	   athafnir	   hafi	   brotist	   inn	   á	  

markað	   grunlausra	   neytenda	   og	   öðlast	   stærri	   markaðshlutdeild	   með	   því	   að	   blekkja	  

neytendur.	  99	  

	  

Eitt	  af	  því	  sem	  kom	  í	  ljós	  í	  könnuninni	  er	  hvaða	  vörur	  meðvitaðir	  kaupendur	  falsaðrar	  vöru	  

kaupa	  helst.	  Föt	  voru	  algengust,	  leðurvörur	  og	  fylgihlutir	  þar	  á	  eftir,	  og	  loks	  úr	  og	  skartgripir	  

og	  falsaðar	  snyrtivörur	  og	  ilmvötn.100	  Þá	  leiddi	  könnunin	  í	  ljós	  að	  staður	  kaupanna	  var	  í	  58%	  

tilfella	   löglegir	   sölustaðir	  eða	   flóamarkaðir	  en	   til	   samanburðar	   fóru	  samkvæmt	  könnuninni	  

aðeins	  2%	  kaupa	  á	  fölsuðum	  varningi	  fram	  á	  internetinu.101	  Í	  báðum	  tilvikum	  hagnast	  falsari	  

með	  óheiðarlegum	  hætti	  á	  góðu	  orðspori	  sem	  löglegir	  framleiðendur	  hafa	  byggt	  upp	  meðal	  

neytenda	  um	  mikil	  gæði	  vöru	  sinnar.	  Þetta	  brýtur	  á	  rétti	  framleiðenda	  sem	  bera	  sig	  eftir	  því	  

að	  byggja	  upp	  orðspor	  fyrir	  gæði	  vöru	  sinnar	  meðal	  neytenda	  þegar	  falsarar	  bera	  sig	  eftir	  því	  

að	   hagnast	   á	   óheiðarlegan	   hátt	   á	   góðu	   nafni	   annars	   fyrirtækis.	   Falsarar	   nýta	   sér	   þrá	  

neytenda	  eftir	  lægra	  verð	  en	  neytendur	  ættu	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  muninum	  á	  ódýru	  verði	  

og	  góðum	  kaupum,	  því	  þessi	  ódýru	  verð	  geta	  verið	  dýrkeypt	  fyrir	  einhvern	  annan.	  102	  

	  
Því	  þekktara	  sem	  vörumerki	  er	  því	  líklegra	  er	  að	  það	  verði	  fyrir	  barðinu	  á	  fölsurum	  en	  þessi	  

„virðingarvottur“	  getur	  svipt	  það	  hæfi	  til	  þess	  að	  virka	  á	  efnahagslegan	  og	  félagslegan	  hátt.	  

Afleiðingin	   er	   sú	   að	   neytandinn	   snýr	   sér	   frá	   vörumerki	   sem	   stælt	   er.	   Það	   er	   vegna	  

eftirlíkinganna	  sem	  eru	  í	  umferð	  og	  vegna	  útvötnunar	  vörumerkisins.	  Þetta	  á	  sérstaklega	  við	  

þegar	   um	   er	   að	   ræða	   lúxus	   eða	   hátæknihluti	   þar	   sem	   trygging	   um	   uppruna	   spilar	  

aðalhlutverk	   en	   einnig	   fyrir	   aðra	   vöruflokka	   þar	   sem	   val	   neytanda	   byggir	   meira	   á	  

vörumerkinu	   en	   eiginleikum	   vörunnar.	   Sumar	   falsanir	   eru	   boðnar	   til	   sölu	   með	   sömu	  

ábyrgðarskírteinum	  og	  upprunalega	  varan	  sem	  dregur	  verulega	  úr	  gildi	  slíkra	  plagga.	  Ekki	  er	  

hægt	  að	  leggja	  allt	  traust	  á	  að	  þegar	  verðið	  er	  rétt	  þar	  sem	  seljendur	  falsaðrar	  vöru	  ætla	  sér	  

oft	  að	  blekkja	  neytendur	  sem	  standa	  í	  þeirri	  trú	  að	  þeir	  séu	  að	  kaupa	  upprunalegu	  vöru	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 	  Observatory	   Group,	   „Consumers	   and	   Counterfeit	   products“	   (2010)	   7	  
<ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/andema_en.pdf>	  skoðað	  2.	  maí	  2014.	  
100	  sama	  heimild	  86.	  
101	  sama	  heimild	  88.	  
102	  „UNWTO,	  UNODC	  and	  UNESCO	  launch	  anti-‐trafficking	  campaign	  |	  UNESCO“	  (n.	  3).	  
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ekki	  bara	  að	  bjóða	  meðvituðum	  neytendum	  ódýrari	  kost.	  Þá	  eru	   falsanir	   stundum	  kynntar	  

sem	  upprunalegar	  vörur	  á	  afslætti,	  síðustu	  eintök	  sinnar	  sortar	  eða	  kynningareintök.	  103	  

	  

Alvarleiki	  málsins	  felst	  í	  því	  að	  vernda	  réttindi	  vörumerkjaeiganda	  og	  eðli	  framleiðslu	  falsaðs	  

varnings	  því	  hann	  hefur	  marga	  slæma	  fylgifiska	  auk	  þess	  sem	  falsaður	  varningur	  getur	  verið	  

hættulegur	  neytandanum.	  Falsaður	  varningur	  er	  oft	   gerður	  úr	  ódýrum,	   lélegum	  og	   jafnvel	  

hættulegum	  efnum	  sem	  leggja	  öryggi	  neytenda	  í	  hættu.	  Með	  því	  að	  kaupa	  falsaðan	  varning	  

er	  neytandinn	  að	  styðja	  ólöglegt	  athæfi	  þrátt	   fyrir	  að	  kaup	   til	  einkanota	  séu	  ekki	   lögbrot	   í	  

landi	  neytandans.	  Þegar	  neytandinn	  kaupir	   fölsun	  gerir	  hann	  glæpastarfsemi	  mögulega	  og	  

peningarnir	  hans	  styðja	  þá	  hluti	  sem	  hann	  hefði	  aldrei	  viljað	  koma	  nálægt.	  Ef	  varan	  er	  mjög	  

ódýr	  og	  ekki	  í	  samræmi	  við	  það	  sem	  má	  við	  búast	  þá	  má	  leiða	  líkur	  af	  því	  að	  um	  falsaða	  vöru	  

sé	  að	  ræða.	  Þegar	  viðskiptin	  eiga	  sér	  stað	  í	  eign	  persónu	  er	  hægt	  að	  taka	  til	  skoðunar	  hvar	  

varan	  er	   seld,	  og	  hvort	   að	  þú	  getir	   venjulega	  búist	  því	  því	   að	  varan	   sé	   seld	  á	   slíkum	  stað.	  

Þegar	  viðmótið	  sem	  mætir	  þér	  á	  sölusíðu	  fyrir	  falsaðan	  og	  upprunalegan	  varning	  er	  auðvelt	  

að	  ruglast.	  104	  

3.3 Vörumerki	  sem	  „lykilorð“	  

Margar	   netleitarvélar	   bjóða	   upp	   á	   svokallaða	   „lykilorðaleit“	   (e.	   keyword	   search)	   eða	  

auglýsingavaka	  þar	   sem	  hægt	  er	   að	   greiða	   fyrir	   að	   vefsíðan	   sem	  þú	   selur	   eða	   kynnir	   þinn	  

varning	   á	   birtist	   þegar	   leitað	   er	   eftir	   ákveðnu	   orði.	   Með	   þessari	   auglýsingasölu	   þéna	  

leitarvélar	   stærstan	   hluta	   tekna	   sinna.	   Tökum	   sem	   dæmi	   þjónustu	   Google	   sem	   kallast	  

„AdWords“	  en	  sá	  sem	  vill	  auglýsa	  sitt	  vefsvæði	  getur	  búið	  til	  auglýsingu	  og	  valið	  lykilorð	  sem	  

er	  orð	  eða	  frasi	  sem	  Google	  leggur	  til	  að	  tengist	  rekstrinum.	  Þegar	  auglýsandi	  vefsíðu	  velur	  

lykilorð	   þá	   birtist	   hlekkur	   á	   hans	   vefsíðu	   á	   síðunni	   þar	   sem	   samsvarandi	   leitarniðurstöður	  

birtast	  neytandanum	  þegar	  hann	   slær	   inn	  þessi	   ákveðnu	  orð.	  Þá	  birtast	   greiddu	  hlekkirnir	  

ofarlega	  til	  hægri	  á	  síðunni,	  nálægt	  „náttúrulegu“	  leitarniðurstöðum.	  Auglýsendur	  greiða	  svo	  

fyrir	  hvert	  skipti	  sem	  notandi	  smellir	  á	  hlekkinn	  fyrir	  þessa	  auglýsingaþjónustu	  og	  verðið	  er	  

breytilegt	   eftir	   því	   hversu	   ofarlega	   á	   listanum	   yfir	   greidda	   hlekki	   auglýsandi	   vill	   birtast.	  

Nánast	  engar	  hömlur	  eru	  því	   settar	  hvað	  getur	  orðið	   lykilorð	  og	  málið	   flækist	  þegar	  orðið	  

sem	   um	   ræðir	   er	   vörumerki	   samkeppnisaðila	   auglýsandans	   en	   þá	   er	   um	   óréttmæta	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103	  Alain	   Thrierr,	   „Trade	   Mark	   Counterfeiting“,	   inom	   ramen	   för	   GATT	   på	   Finska	   Föreningens	   för	   Industriellt	  
Rättsskydd	  första	  lunchmöte	  under	  vårsäsongen	  (1984).	  
104	  „UNWTO,	  UNODC	  and	  UNESCO	  launch	  anti-‐trafficking	  campaign	  |	  UNESCO“	  (n.	  3).	  
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viðskiptahætti.	  Af	  því	  tilefni	  hafa	  eigendur	  vörumerkjanna	  farið	  í	  mál	  gegn	  auglýsendum	  og	  

leitarvélum	  vegna	  brota	  á	  vörumerkjarétti.	  Þá	  er	  því	  haldið	   fram	  að	  verið	  sé	  að	  nýta	  sér	  á	  

ólögmætan	   hátt	   viðskiptavild	   og	   aðdráttarafl	   vörumerkisins	   og	   ruglingshætta	   verði	   til	   auk	  

þess	   sem	   leitarvélar	   séu	   að	   hagnast	   á	   því	   að	   selja	   afnot	   af	   vörumerkjum.105	  Í	   „AdWords“	  

skilmálum	  Google	   er	   að	   finna	   afstöðu	   þeirra	   til	   slíkra	  mála	   en	   berist	   þeim	   kvörtun	   vegna	  

lykilorða	  gera	  þeir	  takmarkaða	  rannsókn	  til	  þess	  að	  sjá	  hvort	  að	  vörumerki	  hefur	  verið	  notað	  

sem	  lykilorð	  í	  tengslum	  við	  auglýsingatexta	  sem	  er	  ruglandi	  um	  uppruna	  auglýstrar	  vöru	  eða	  

þjónustu,	  eins	  og	   lykilorð	  sem	  gefur	   í	  skyn	  ósönn	  tengsl	  við	  eiganda	  vörumerkisins.	  Sé	  það	  

raunin	   skuldbindur	  Google	   sig	   til	   þess	   að	  óvirkja	   auglýsinguna.106	  ECJ	  hefur	   reynt	   að	   skýra	  

löggjöf	  Evrópusambandins	  um	  ábyrgð	  þjónustuveitenda	  líkt	  í	  málunum	  Vuitton	  gegn	  Google,	  

L’Oreal	  gegn	  Ebay	  og	  Interflora	  gegn	  Marks	  and	  Spencer.	  	  

	  

Í	  hefðbundnum	  vörumerkjarétti	  stofnar	  notkun	  vörumerkis	  í	  eigu	  annarra	  til	  þess	  að	  auglýsa	  

vöru	  eða	  þjónustu	   til	   skaðabótaábyrgðar.	  Þá	  er	  nákvæm	  notkun	  vörumerkis	  af	   seljanda	   til	  

þess	  að	  selja	  upprunalegar	  vörur	  merktar	  með	  vörumerki	  ekki	  „notkun“	  og	  því	  ekki	  bönnuð	  

með	   vörumerkjalögum.	   Notkun	   vörumerkja	   af	   leitarvélum	   til	   þess	   að	   búa	   til	   auglýsingar	  

passar	  ekki	  auðveldlega	  í	  afmarkaðan	  flokk.	  AdWords	  forrit	  Google	  er	  best	  þekkta	  dæmið	  og	  

hefur	  lögmæti	  þess	  oft	  verið	  reynt.	  Á	  einum	  tímapunkti	  var	  Google	  að	  verjast	  gegn	  þrettán	  

aðskildum	  málum	  vegna	  „AdWords“	  forritsins	  en	  Google	  hefur	  tekist	  að	  vinna	  eða	  sættast	  

um	  öll	  þau	  mál.	  Þá	  voru	  tveir	  mikilvægir	  sigrar	  í	  Bandaríkjunum,	  árið	  2010	  var	  dæmt	  í	  máli	  

sem	  tengdist	  „Rosetta	  Stone“	  hugbúnaðarforriti	  fyrir	  tungumálanám,	  en	  dómstólinn	  hafnaði	  

öllum	  kenningum	  „Rosetta	  Stone“	  um	  skaðabótaskyldu	  Google	  þar	  sem	  ásetningur	  Google	  

um	  að	  hagnast	   var	   ekki	   nægilegur	   til	   þess	   að	   vekja	   til	   skaðabótaskyldu.	   Litið	   var	   fram	  hjá	  

könnun	  Rosetta	  Stone	  sem	  hélt	  því	  fram	  að	  um	  rugling	  meðal	  neytenda	  væri	  að	  ræða,	  um	  

hvort	  að	  auglýsingarnar	  væru	  með	   leyfi	   frá	  Rosetta	  Stone.	  Þá	  fagnaði	  Google	  einnig	  sigri	  á	  

GEICO	   sem	   fór	   í	   mál	   við	   Google	   vegna	   seldra	   auglýsinga	   til	   þriðja	   aðila	   með	   AdWords	  

forritinu	   sem	   var	   þá	   ekki	   talið	   brot	   á	   vörumerkjarétti.	   Samt	   sem	   áður	   sagði	   rétturinn	   að	  

notkun	   vörumerkisins	   GEICO	   í	   „greiddir	   hlekkir“	   hluta	   leitarinnar	   gæti	   verið	   brot	   á	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105	  Moro	  (n.	  26)	  71,72.	  
106 	  „Google	   AdWords	   -‐	   Online	   Advertising	   by	   Google“	  
<https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&hl=is_IS&ltmpl=jfk&sourceid=awo&subid=is-‐is-‐
ha-‐aw-‐bk&gclid=CPPYpomp3L0CFfMQtAodlycAmw>	  skoðað	  13.	  apríl	  2014.	  
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vörumerkjarétti.	   Þetta	  mál	   gefur	   til	   kynna	  mikilvægi	  hluta	   sem	  geta	  virðast	   vera	   lítilvægar	  

staðreyndir.	  107	  

	  

Árið	   2010	   höfðu	   fleiri	   en	   70	   ákvarðanir	   verið	   teknar	   um	   Adwords	   í	   aðildarríkjum	  

Evrópusambandsins,	  og	  fleiri	  en	  30	  í	  Frakklandi	  einu	  og	  sér.	  Þessir	  dómar	  eru	  mismunandi	  í	  

niðurstöðum	  og	   rökstuðningi.	   Notkun	  merkja	   sem	  njóta	   vörumerkjaverndar	   sem	   leitarorð	  

geta	   verið	   lögleg	   í	   sumum	   aðildaríkjum	   t.d.	   Bretlandi	   en	   ólögleg	   annarsstaðar	   t.d.	   í	  

Frakklandi	   og	   Ítalíu.	   Þýskir	   dómstólar	   skiptast	   um	   þetta	   mál.	  108	  Í	   Google	   gegn	   Vuitton	  

málinu109	  fyrir	  Evrópudómstólnum	  er	  veittur	  forúrskurður	  fyrir	  Hæstarétt	  Frakklands110	  fyrir	  

þrjú	   sameiginleg	  mál.	   Í	   öllum	  málunum	   var	   þjónustuveitandanum	  Google	   stefnt	   fyrir	   brot	  

gegn	   vörumerkjarétti	   en	   ekki	   auglýsendunum	   og	   öll	   málin	   höfðu	   verið	   unnin	   fyrir	  

landsdómstólnum.	   Í	   tveimur	  af	  málunum	  var	   sýnt	   fram	  á	   tengsl	   við	   síður	   samkeppnisaðila	  

sem	  bauð	  upp	  á	  vörur	  eins	  eða	  líkar	  þeim	  sem	  vörumerkið	  var	  skráð	  fyrir	  og	  í	  því	  þriðja	  var	  

tengin	  við	  síður	  þar	  sem	  fölsuð	  eintök	  af	  vöru	  krefjanda	  voru	  seld.	  	  

	  

Hæstiréttur	   Frakklands	   spurði	   Evrópudómstólinn	   hvort	   1.	   mgr.	   5.	   gr.	  

vörumerkjatilskipunarinnar	  nr.	  89/104/EC	  og	  a.	  og	  b.	   liðir	  1.	  mgr.	  9.	  gr.	   reglugerðar	  40/94	  

um	  Evrópusambandsvörumerkið	  ættu	  að	  vera	   túlkuð	  þannig	  að	  eigandi	   skráðs	  vörumerkis	  

hefði	  rétt	  á	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  notkun	  lykilorðs	  sem	  endurskapar	  eða	  hermir	  eftir	  vörumerki	  

hans.	  111	  Önnur	   spurningin	   tengdist	   túlkun	   á	   2.	   mgr.	   5.	   gr.	   Vörumerkjatilskipunarinnar	   nr.	  

89/104	  og	   c.	   lið	  1.	  mgr.	   9.	   gr.	   reglugerðarinnar	  um	  Evrópusambandsvörumerkið	  nr.	   40/94	  

um	  aðstæður	  þar	  sem	  eigandi	  þekkts	  vörumerkis	  er	  andstæður	  þeirri	  notkun	  sem	  um	  ræðir.	  
112 	  Þriðja	   spurningin	   var	   um	   gildi	   14.	   gr.	   tilskipunar	   2000/31	   um	   netviðskipti	   fyrir	  

þjónustuveitanda	   þessarar	   greiddu	   tilvísunarþjónustu.	   Fjórða	   spurningin	   var	   um	  

skaðabótaskyldu	   auglýsandans.	   Hæstiréttur	   Frakklands	   spurði	   Evrópudómstólinn	   hvort	   að	  

með	   því	   að	   óska	   eftir	   að	   tengja	   lykilorð	   sem	   að	   endurskapar	   eða	   hermir	   eftir	   skráðu	  

vörumerki	  við	  síðu	  sem	  selur	  vörur	  eða	  þjónustu	  sé	  eitt	  og	  sér	  brot	  að	  því	  gefnu	  að	  vörurnar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Suzanne	  S.	  Harrison)	  og	  Patrick	  H.	  Sullivan	  (n.	  12)	  211–213.	  
108	  sama	  heimild	  212.	  
109	  Sameinuð	  mál	  C-‐236/08,	  C-‐237/08	  and	  C-‐238/08,	  Google	  France	  SARL	  v	  Louis	    Vuitton	  Malletier	  SA	  [2010]	  
ECR	  I-‐02417.	  
110	  Cour	  de	  Cassation	  
111	  Sameinuð	  mál	  C-‐236/08,	  C-‐237/08	  and	  C-‐238/08,	  Google	  France	  SARL	  v	  Louis	    Vuitton	  Malletier	  SA	  [2010]	  
ECR	  I-‐02417.	  
112	  sama	  heimild.	  
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sem	  seldar	  eru	  séu	  eins	  eða	  líkar	  þeim	  sem	  vörumerkið	  er	  skráð	  fyrir.	  113	  Í	  fyrsta	  lagi	  svaraði	  

Evrópudómstólinn	  að	  eigandi	   skráðs	  vörumerkis	  hefði	   rétt	  á	  að	  banna	  notkun	  merkis	   sem	  

væri	  eins	  ef	  að	  þrjú	  skilyrði	  væru	  uppfyllt.	  Í	  fyrsta	  lagi	  þarf	  það	  að	  vera	  notað	  í	  viðskiptum,	  í	  

öðru	   lagi	  þarf	  að	  að	  vera	  notað	   í	  tengslum	  við	  sölu	  á	  eins	  eða	   líkri	  vöru	  eða	  þjónustu	  þess	  

sem	   vörumerkið	   er	   skráð	   fyrir	   og	   í	   þriðja	   lagi	   þarf	   virkni	   vörumerkisins	   geta	   orðið	   fyrir	  

neikvæðum	  áhrif	  af	  þessari	  notkun.	  114	  

	  

En	   hvaða	   ábyrgð	   ber	   sá	   sem	   kaupir	   auglýsinguna?	   Evrópudómstólinn	   hefur	   sagt	   að	  

auglýsendur	  í	  þessu	  tilfelli	  noti	  lykilorð	  í	  tengslum	  við	  auglýsingastarfsemi	  vegna	  þess	  að	  það	  

hefur	  að	  marki	  að	  sýna	  hlekk	  á	  síðuna	  sem	  þeir	  selja	  sína	  vöru	  eða	  þjónustu.	  Fyrsta	  skilyrðið	  

um	   að	   notkunin	   sé	   í	   fjárhagslegum	   tilgangi	   er	   uppfyllt.	   Annað	   skilyrðið	   sem	   krafist	   er	   að	  

uppfyllt	  sé	  er	  að	  notkunin	  sé	  í	  tengslum	  við	  vörur	  eða	  þjónustu	  sem	  eru	  eins	  eða	  lík	  og	  þau	  

sem	   vörumerkið	   er	   skráð	   fyrir.	   Af	   því	   leiðir	   að	   jafnvel	   ef	   merkið	   komi	   ekki	   fram	   í	  

auglýsingunni	   sjálfri	   þá	   er	   sú	   staðreynd	   að	   lykilorðið	   sem	   valið	   er	   sé	   nákvæmlega	   eins	   og	  

vörumerkið	  merkir	  að	  samkeppnisaðilinn	  ætlar	  sér	  sér	  að	  bjóða	  upp	  á	  annan	  valmöguleika	  í	  

stað	  þeirrar	  vöru	  eða	  þjónustu	  sem	  löglegur	  eigandi	  býður	  uppá.	  Sama	  röksemdafærsla	  á	  við	  

fyrir	  aðstæður	  þar	  sem	  auglýsandinn	  ætlar	  sér	  að	  blekkja	  internet	  notendur	  og	  láta	  þá	  trúa	  

að	  vörur	  og	  þjónusta	  komi	  frá	  eiganda	  vörumerkisins	  eða	  sé	  í	  það	  minnsta	  í	  efnahagslegum	  

tengslum	  við	  slíkan	  eiganda.	  115	  

 

Í	  þeim	  tilgangi	  að	  komast	  að	  því	  hvort	  notkun	  sé	  skaðabótaskyld	  þarf	  að	  sanna	  að	  hún	  hafi	  

neikvæð	   áhrif	   á	   virkni	   vörumerkisins	   en	   dómstólinn	   greinir	   starfsemi	   sem	   gefur	   til	   kynna	  

uppruna	  og	  virkni	  auglýsinga.	  Það	  er	  nauðsynlegt	  að	  taka	  inn	  í	  jöfnuna	  nákvæmlega	  hvernig	  

auglýsing	  kemur	  fyrir	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  ákvarða	  upprunan	  sem	  hefur	  áhrif	  með	  því	  að	  sýna	  

neytendum	   auglýsingar	   þriðja	   aðila	   á	   grundvelli	   lykilorðaleitar.	   Auglýsingin	  má	   ekki	   gefa	   í	  

skyn	  að	  það	  sé	  efnahagsleg	  tenging	  á	  milli	  vörumerkiseiganda	  og	  auglýsanda	  og	  hún	  má	  ekki	  

vera	   óskýr	   um	   uppruna	   vöru	   eða	   þjónustu	   og	   geri	   það	   þannig	   erfitt	   fyrir	   „venjulegan	  

upplýstan,	  athuglan	  og	  skynsaman	  netnotanda	  að	  ákvarða	  hvort	  að	  slík	  tengin	  er	  til	  staðar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113	  sama	  heimild.	  
114	  sama	  heimild.	  
115	  Moro	  (n.	  26)	  76.	  
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eður	  ei.	  116	  Þessar	  ákvarðanir	  hafa	  minna	  vægi	  vegna	  ákvörðunar	  ECJ	  vorið	  2010117	  þar	  sem	  

fram	   kom	   að	   auglýsandi	   sem	   kaupir	   leitarorð	   sem	   er	   verndað	   vörumerki	   er	   mögulega	  

skaðabótaskyldur	  vegna	  brots	  á	  vörumerkjarétti	  með	  notkun	  „AdWords“,	  en	  Google	  er	  ekki	  

skaðabótaskylt	   fyrir	   að	   selja/bjóða	   uppá	   „AdWords“	   forritið	   nema	   það	   hafi	   vitneskju	   um	  

brotið	  sem	  framkvæmt	  var	  af	  auglýsanda	  sem	  notar	  vörumerki	  sem	  leitarorð.	  	  

	  

Interflora	  er	   fyrirtæki	   sem	  rekur	   tengslanet	  af	  blómasendingum	  um	  allan	  heim,	  vörumerki	  

þess	  er	  skráð	  í	  nokkrum	  aðildarríkjum	  og	  það	  er	  einnig	  Evrópusambandsvörumerki	  auk	  þess	  

að	   vera	   vel	   þekkt	   í	   meirihluta	   aðildarríkjana.	   Interflora	   fór	   í	   málferli	   vegna	   brots	   á	  

vörumerkjarétti	  gegn	  Marks	  &	  Spencer	  þegar	  það	  uppgötvaði	  að	  þessi	  samkeppnisaðili	  sem	  

bauð	   upp	   á	   svipaða	   þjónustu	   hefðu	   valið	   Interflora	   sem	   lykilorð	   og	   fleiri	   útgáfur	   af	  

vörumerkinu	   í	   AdWords	   þjónustunni	   og	   af	   því	   leiðir	   auglýsing	   þess	   birtist	  meðal	   greiddra	  

hlekkja	  þegar	  Interflora	  var	  slegið	  inn	  í	  leitarvélina.118	  

	  

Í	  málinu	   varpaði	   hæstiréttur	   Englands	   og	  Wales	   fjórum	   spurningum	   til	   Evrópudómstólsins	  

svipuðum	   þeim	   spurningum	   sem	   spurðar	   voru	   af	   hæstarétti	   Frakklands	   í	   Google	   málinu.	  

Evrópudómstólinn	   staðfesti	   að	   val	   auglýsanda	   á	   lykilorði	   uppfyllir	   skilyrðið	   um	   notkun	   í	  

viðskiptum	  og	  gerði	   ljóst	   að	  um	   slíka	  notkun	  er	   að	   ræða	  þrátt	   fyrir	   að	  auglýsingin	   sem	  er	  

virkjuð	  innihaldi	  ekki	  vörumerki	  stefnanda.	  119	  

	  

Varnir	  Marks	  og	  Spencer	  snérust	  um	  að	  verndum	  vörumerkja	  ætti	  aðeins	  að	  vera	  til	  staðar	  

ef	  að	  notkun	  á	  nákvæmlega	  eins	  eða	   líku	  merki	  hefði	  áhrif	  á	  grunnhlutverk	  vörumerkis	  að	  

greina	  frá	  uppruna	  vöru.	  Framkvæmdastjórinn	  var	  sammála	  Marks	  og	  Spencer	  og	  staðfesti	  

að	   vernd	   annarra	   hlutaverka	   vörumerkis	   ætti	   eingöngu	   við	   um	   þekkt	   vörumerki.	  

Evrópudómstólinn	  skar	  þó	  úr	  um	  að	  ekki	  bara	  hlutverkið	  að	  greina	  frá	  uppruna	  væri	  verndað	  

heldur	   öll	   hlutverk	   skráðs	   vörumerkis.	   Evrópudómstólinn	   notaði	   tækifærið	   í	  máli	   þessu	   til	  

þess	  að	  veita	  leiðarvísi	  um	  hlutverk	  vörumerkja	  þegar	  merki	  líkt	  eða	  eins	  og	  vörumerkið	  er	  

notað	  á	   internetinu	  og	  þá	  sérstaklega	   í	   tengslum	  við	   lykilorð	   í	  auglýsingum	  og	   leitarvélum.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116	  Sameinuð	  mál	  C-‐236/08,	  C-‐237/08	  and	  C-‐238/08,	  Google	  France	  SARL	  v	  Louis	    Vuitton	  Malletier	  SA	  [2010]	  
ECR	  I-‐02417.	  
117	  Mál	  C-‐323/09	  Interflora	  Inc.	  o.fl.	  g.	  Marks	  and	  Spencer	  plc	  o.fl.	  [2011].	  
118	  sama	  heimild.	  
119	  sama	  heimild.	  
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Auglýsingahlutverk	  vörumerkja	  verður	  fyrir	  áhrifum	  þegar	  eigandi	  vörumerkis	  er	  bendlaður	  

við	   notkun	   merkisins	   til	   þess	   að	   upplýsa	   og	   fá	   til	   sín	   neytendur.	   Notkun	   lykilorða	   í	  

leitarvélum	  og	  auglýsingaþjónustum	  tengdum	  þeim	  þarf	  ekki	  að	  hafa	   fráhrindandi	  áhrif	  en	  

stofnar	   til	   annars	   valkosts	   en	   þeirrar	   vöru	   og	   þjónustu	   sem	   ber	   vörumerkið.	  

Fjárfestingarhlutverkið	   verður	   fyrir	   áhrifum	   þegar	   þriðji	   aðili	   notar	   merki	   sem	   er	   eins	   og	  

vörumerkið	  sem	  hefur	  þau	  áhrif	  að	  mynda	  truflun	  við	  notkun	  eigandans	  af	  vörumerki	  sínu	  til	  

þess	  að	  stofna	  til	  eða	  vernda	  orðstír	  sem	  laðar	  að	  viðskiptavina	  og	  heldur	  tryggð	  þeirra.	  Það	  

sama	   á	   við	   um	   vörumerki	   sem	  njóta	   góðs	   orðstírs	   ef	   það	   leggur	   viðhald	   hans	   í	   hættu.	   Þá	  

sagði	   dómurinn	   einnig	   að	  það	   væri	   ósanngjarnt	   að	   auglýsendur	  nytu	   góðs	   af	   því	   að	   fá	   að	  

fljóta	  með	  orðspori	  þekktra	  vörumerkja	  og	  hagnast	  á	  aðdráttarafli	  þess	  og	  virðingu	  án	  þess	  

að	  borga	  nokkuð	  fyrir.120	  

3.4 Sala	  á	  fölsuðum	  varningi	  á	  netsölutorgum	  

Nafnleysi	   internetsins	   gerir	   söluaðilum	   falsaðs	   varnings	   kleift	   að	   skapa	   trúverðugt	  

yfirbragð.121	  Á	   undanförnum	   árum	   hafa	   uppboðssíður	   verið	   eitt	   það	   allra	   vinsælasta	   á	  

vefnum	  sem	  mynda	  í	  raun	  alþjóðlegan	  flóamarkað.	  Samhliða	  því	  hafa	  þessar	  uppboðssíður	  

vinsælar	  til	  dreifingar	  á	  fölsuðum	  vörum,	  sem	  er	  til	  ama	  fyrir	  þjónustuveitendur	  á	  netinu	  og	  

rétthafa	  hugverkaréttinda.	  122	  Til	  samanburðar	  er	  hægt	  að	  sjá	  fyrir	  sér	  einfaldari	  framkvæmd	  

við	   rannsókn	   og	   þvingunaraðgerðir	   gegn	   þeim	   sem	   versla	   með	   falsaðan	   varning	   sem	  

götusalar	  eða	  í	  verslunum.	  Þá	  eru	  vörurnar	  áþreifanlegar	  á	  þeim	  stað	  sem	  varan	  er	  boðin	  til	  

sölu	   og	   hægt	   er	   að	   gera	   þær	   upptækar	   og	   söluaðilar	   eru	   raunverulegt	   fólk	   sem	   stendur	   í	  

versluninni	   eða	   á	   götunni	   með	   falsaða	   varninginn	   í	   höndunum.	   Í	   netheimum	   getur	   verið	  

erfiðara	  að	  fylgjast	  með	  og	  lögsækja	  þá	  sem	  selja	  falsaðan	  varning	  og	  jafnvel	  gagnslaust	  þar	  

sem	  seljendur	  svífast	  einskyns	  og	  felast	  bak	  við	  gervinöfn	  og	  færa	  sig	  á	  milli	  IP	  talna	  og	  geta	  

upphlaðið	  upplýsingum	  um	  söluvarning	  frá	  hvaða	  tölvu	  sem	  er	  sem	  er	  tengd	  við	  Internetið.	  

Íslensk	   tollayfirvöld	   verða	   vör	   við	   mikið	   magn	   smárra	   sendinga	   falsaðs	   varning	   þar	   sem	  

algengustu	  vörurnar	  eru	  snyrtivörur	  og	  tískuvarningur.	  123	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120	  Moro	  (n.	  26)	  70.	  
121	  T.E.	  Lerner,	  „Todd	  Evan	  Lerner,	  Playing	  the	  Blame	  Game,	  Online:	  Who	  is	  Liable	  when	  Counerfeit	  Goods	  are	  
Sold	   Through	  Online	  Auction	  Houses,	   22	   Pace	   Int’	   L.	   Rev.	   241	   (2010)“	   (2010)	   22	   (1)	   Pace	   International	   Law	  
Review	  241,	  1.	  
122	  sama	  heimild	  5.	  
123	  Viðtal	  við	  Ásgrím	  Ásmundsson,	  lögmaður	  hjá	  tollstjóraembættinu,	  Reykjavík	  (21.	  mars	  2014).	  
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Netsölutorg	  er	  gífurlega	  stór	  vettvangur	  fyrir	  viðskipti	  á	  netinu	  en	  sem	  dæmi	  um	  það	  er	  að	  

árið	  2013	  fóru	  um	  fimm	  milljarðar	  dollara	  í	  gegnum	  netsölutorgið	  Ebay.	  124	  Auknar	  vinsældir	  

internetsins	  og	  vöxtur	  netviðskipta	  hafa	  skapað	  vettvang	  fyrir	  netglæpi	  en	  þeirra	  á	  meðal	  er	  

sala	   á	   fölsuðum	   varningi.	   Netviðskipti	   hafa	   átt	   þátt	   í	   dreifingu	   á	   fölsuðum	   varningi	   um	  

heiminn	   og	   þá	   ekki	   síst	   vegna	   sölumarkaðstorga	   á	   netinu	   líkt	   og	   Ebay.	   Internetið	   er	   á	  

heimsmælikvarða	   og	   þar	   af	   leiðandi	   vandamálið	   líka.	   Þá	   er	   stór	   hluti	   af	   þessum	   varningi	  

falsaður	  sem	  hefur	  reynst	  þjónustuveitendum	  á	  netinu	  og	  eigendum	  hugverkaréttinda	  erfitt	  

viðfangs.	  125	  

	  

Hæstiréttur	  Englands	  og	  Wales	  bað	  Evrópudómstólinn	  að	  veita	   forúrskurð	  um	  deilu	  á	  milli	  

eigenda	   L’Oreal,	   sem	   er	   skráð	   vörumerki	   vel	   þekkt	   bæði	   í	   Bretlandi	   og	   sem	  

Evrópusambandsvörumerki	   gegn	  einstaklingum	  sem	  seldu	  varning	  merktan	  vörumerkinu	  á	  

netsölutorginu	  eBay	  og	  rekstraraðila	  eBay.	  L’Oreal	  hélt	  því	  fram	  að	  vandamálið	  væri	  aðallega	  

það	   að	   vörurnar	   sem	   voru	   seldar	   af	   aðilunum	   væru	   falsaðar	   eða	   prufur	   sem	   ekki	   væru	  

ætlaðar	  fyrir	  innri	  markað	  Evrópu.	  L’Oreal	  hélt	  því	  einnig	  fram	  að	  eBay	  væri	  meðábyrgt	  fyrir	  

brot	  á	  vörumerkjarétti,	  sérstaklega	  vegna	  þess	  að	  þegar	  leitað	  var	  eftir	  vörumerkinu	  birtust	  

hlekkir	  á	  síður	  sem	  seldu	  falsaðar	  vörur	  sem	  leitarniðurstöður.	  Þar	  á	  ofan	  hélt	  svo	  L’Oreal	  því	  

fram	  að	  það	  ætti	  rétt	  á	  lögbanni	  gegn	  eBay	  ef	  þá	  ekki	  skaðabótum	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

frekari	  brot	  gegn	  vörumerkjarétti	  þess.	  126	  

	  

Ábyrgð	  eBay	  var	  einnig	  til	  umræðu	   í	  bandarísku	  máli	  Tiffany	   (NJ)	  gegn	  eBay127	  en	  þar	  kom	  

fram	  að	  fyrirtæki	  eins	  og	  eBay	  geta	  ekki	  talist	  ábyrg	  fyrir	  broti	  á	  vörumerkjarétti	  vegna	  þess	  

eins	  að	  þau	  ættu	  að	  hafa	  almenna	  vitneskju	  um	  að	  brot	  gegn	  vörumerkjarétti	  gæti	  átt	  sér	  

stað	   og	   sé	   það	   því	   vörumerkjaeigandinn	   en	   ekki	   uppboðssíðan	   sem	   þarf	   að	   fylgjast	   með	  

brotum	   á	   netinu.	   Þessi	   rökrétta	   niðurstaða	   hefur	   ekki	   komið	   fram	   í	   niðurstöðum	  

Evrópudómstólsins.128	  Í	   dag	   eru	   falsaðar	   vörur	   enn	   vandaðri	   en	   áður	   sem	   gerir	   skyldu	  

sölutorga	  á	  netinu	   til	  eftirlits	  enn	  óraunhæfari.	   Í	   sumum	  tilfellum	  er	  eina	   leiðin	   til	  þess	  að	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124 	  „Financial	   Statements	   for	   eBay	   Inc“	   (Google	   Finance)	  
<https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AEBAY&fstype=ii&ei=1fhKU9iUNcWXwQO8Ug>	   skoðað	   13.	  
apríl	  2014.	  
125	  Lerner	  (n.	  119)	  247.	  
126	  Mál	  C-‐324/09	  L’Oréal	  SA	  o.fl.	  g.	  eBay	  International	  AG	  o.fl.	  [2009].	  
127	  Tiffany	  (NJ),	  Inc.	  g..	  eBay,	  Inc.,	  576	  F.	  Supp.	  2d	  463	  (S.D.N.Y.	  2008).	  
128	  Moro	  (n.	  26)	  83.	  
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greina	  upprunalega	  vöru	   frá	  þeirri	   fölsuðu	  að	  senda	  hana	   í	  greiningu	  til	   framleiðanda.129	  Á	  

síðustu	  mánuðum	  hafa	  á	  annan	  tugþúsund	  sendinga	  frá	  vefsölutorginu	  alibaba.com	  komið	  

til	   Íslands	   en	   gera	  má	   ráð	   fyrir	   að	   stór	   hluti	   þess	   varnings	   sé	   falsaður.	   Einhverjar	   af	   þeim	  

vörum	  eru	  svo	  boðnar	  til	  sölu	  á	  íslenska	  vefsölutorginu	  bland.is.	  130	  

3.5 Undantekning	  þjónustuveitenda	  

Fyrrnefnd	   tilskipun	   um	   netviðskipti	   setur	   almenna	   reglu	   um	   undantekningu	   fyrir	   ábyrgð	  

þjónustuveitenda	   bæði	   í	   sakamálum	   og	   einkamálum.	   12.	   til	   15.	   gr.	   stofnar	   til	   þriggja	  

mismunandi	  kerfa	  sem	  fer	  eftir	  eðli	  og	  afskiptum	  þessara	  milligönguaðila.	  Reglan	  um	  „Mere	  

Conduit“	   á	   við	   þegar	   aðgerðir	   þjónustuveitanda	   eru	   takmarkaðar	   við	   að	   veita	   aðgang	   að	  

samskiptavef	   eða	   við	   að	   veita	   upplýsingar	   sem	   koma	   frá	   þeim	   sem	   þiggur	   þjónustuna.	  

Þjónustuveitandi	  nýtur	  góðs	  af	  þessari	  undantekningu	  ef	  hann	  hefur	  ekki	  átt	  hlut	  í	  að	  stofna	  

til	  viðskiptana,	  ef	  ekki	  er	  um	  virkt	  val	  á	  viðtakanda	  viðskiptana	  að	  ræða	  og	  ef	  ekki	  fer	  fram	  

val	   eða	   lagfæring	   á	   upplýsingunum	   sem	   eru	   send	   áfram	   sbr.	   12.	   gr.	   tilskipunarinnar	   um	  

netviðskipti.	   Þegar	   þjónustuveitandinn	   vistar	   upplýsingar	   sjálfkrafa,	   og	   til	   skamms	   tíma	   er	  

aðgerðin	   flokkuð	   sem	   að	   „grípa“.	   Undantekning	   frá	   skaðabótaskyldu	   er	   því	   möguleg	   ef	  

þjónustuveitandinn	  er	  hlutlaus	   í	  vinnslu	  á	  upplýsingunum	  sem	  vistaðar	  eru	  og	   í	   tilfelli	  þess	  

að	  hann	   fái	  vitneskju	  um	  ólögmæt	  eðli	  upplýsingana	  skal	  hann	  hafa	  hraðar	  hendur	  um	  að	  

fjarlæga	   eða	   afvirkja	   aðgang	   að	   upplýsingunum	   sem	   hann	   hefur	   vistað	   sbr.	   13.	   gr.	  

tilskipunarinnar	  um	  netviðskipti.	  Síðasti	  flokkurinn	  sem	  	  tilskipunin	  um	  netviðskipti	  fjallar	  um	  

er	   áhugaverður	   með	   hliðsjón	   af	   vernd	   þekktra	   vörumerkja	   á	   netinu	   en	   hún	   kallast	  

gestgjafaundantekningin	   (e.	   hosting).	   Þá	   verður	   starfsemi	   þjónustuveitandans	   að	   vera	  

takmörkuð	  við	  geymslu	  á	  upplýsingum	  sem	  viðtakandi	  veitir.	  Þessi	  undantekning	  er	  í	  boði	  ef	  

þrjú	  skilyrði	  eru	  uppfyllt.	  Engin	  vitneskja	  má	  vera	  um	  ólöglegt	  athæfi	  eða	  upplýsingar,	  engar	  

aðstæður	   sem	   gera	   ólöglegt	   athæfi	   augljóst	   og	   hraði	   og	   skilvirkni	   við	   að	   fjarlægja	   eða	  

afvirkja	  aðgang	  að	  upplýsingum	  ef	  vitneskja	  verður	  um	  slíkt.	  	  

	  

Til	   þess	   að	   fá	   heildstæða	   mynd	   af	   reglugerðinni	   og	   að	   skilja	   betur	   niðurstöður	  

Evrópudómstólsins	  sem	  tengjast	  skaðabótaábyrgð	  þjónustuveitanda	  þarf	  einnig	  að	  taka	  mið	  

af	   15.	   gr.	   tilskipunarinnar	   um	   netviðskipti.	   Í	   greininni	   er	   að	   finna	   lykilreglu	   fyrir	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129	  Lerner	  (n.	  119)	  244.	  
130	  Viðtal	  við	  Ásgrím	  Ásmundsson,	  lögmaður	  hjá	  tollstjóraembættinu,	  Reykjavík.	  
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skaðabótaábyrgð	  þjónustuveitanda	  á	  internetinu	  sem	  felur	  í	  sér	  að	  aðildarríki	  geta	  ekki	  sett	  

á	  almenna	  eftirlitsskyldu	  um	  sendar	  eða	  geymdar	  upplýsingar	  eða	  almenna	  skyldu	  til	  þess	  að	  

leita	   uppi	   upplýsingar	   eða	   aðstæður	   sem	   benda	   til	   ólöglegs	   athæfis.	  131	  Þegar	   kemur	   að	  

skaðabótaskyldu	   þeirra	   sem	   starfrækja	   leitarvélar,	   hefur	   dómstólinn	   sagt	   að	   geymsla	   og	  

framsetning	   auglýsinga	   og	   lykilorðamerking	   með	   skráðum	   vörumerkjum	   sé	   fjárhagsleg	  

starfsemi,	   en	   það	   þýði	   ekki	   að	   þjónustuveitandinn	   sjálfur	   sé	   að	   nota	   þessi	   merki	   „í	  

starfsemi“.	   Þjónustuveitandinn	   er	   ekki	   að	   nota	   merki	   sem	   eru	   eins	   eða	   lík	   og	   skráð	  

vörumerki	   innan	   merkingar	   5.	   greinar	   vörumerkjatilskipunarinnar	   eða	   1.	   mgr.	   9.	   gr.	  

reglugerðarinnar	   um	   Evrópusambandsvörumerki.	   Sama	   röksemdafærsla	   á	   við	   um	   þekkt	  

vörumerki	  sem	  rúmast	   innan	  2.	  mgr.	  5.	  mgr.	  vörumerkjatilskipunarinnar.	  Þar	  af	   leiðandi	  er	  

geymsla	   lykilorða	  sem	  er	  eins	  og	  vörumerki	  þriðja	  aðila	  ekki	   skaðabótaskylt	  vegna	  brota	  á	  

vörumerkjarétti	  jafnvel	  þó	  að	  þetta	  gerist	  í	  tengslum	  við	  fjárhagslega	  starfsemi	  án	  samþykkis	  

eigenda	  vörumerkja.	  Þá	  hefur	  Evrópudómstólinn	  sagt	  að	  það	  eitt	  að	  þjónustuveitendur	  setji	  

greiðsluskilmála	  og	  veiti	  almennar	  upplýsingar	   til	  viðskiptavina	  sinna	  geri	  þá	  ekki	  óhæfa	  til	  

þess	   að	   falla	   undir	   undantekninguna.	  Að	   eiga	   þátt	   í	   því	   að	  búa	   til	   auglýsingaskilaboð	   sem	  

fylgir	  auglýsendahlekk	  eða	  í	  stofnun	  og	  vali	   lykilorðsins	  getur	  hins	  vegar	  haft	  áhrif.	  Það	  er	  í	  

höndum	  landsdómstóla	  að	  meta	  hvort	  hlutverk	  þjónustuveitandans	  sé	  hlutlaust	  og	  hvort	  að	  

þeir	  njóti	  góðs	  af	  undantekningunni	  eða	  ekki.	  	  

 
Samkvæmt	   Evrópudómstólnum	  var	   eBay	   að	  hegða	   sér	   eins	   og	   auglýsandi	   þegar	   það	   valdi	  

lykilorð	  sem	  svöruðu	  til	  skráðs	  vörumerkis	  til	  þess	  að	  sýna	  hlekki	  sem	  greitt	  var	  fyrir.	  Eins	  og	  

í	   Google	   málinu	   var	   þetta	   athæfi	   talið	   vera	   notkun	   á	   vörumerki	   í	   tengslum	   við	   viðskipti.	  

Þegar	   eBay	   notar	   lykilorð	   til	   þess	   að	   koma	   sölutorgi	   sínu	   á	   framfæri	   og	   notkunin	   er	   ekki	  

tengd	  vörum	  eða	  þjónustu	  sem	  er	  eins	  og	  þær	  sem	  vörumerkið	  er	  skráð	  fyrir	  hefur	  eigandi	  

vörumerkisins	  ekki	  rétt	  á	  að	  banna	  það.	  Engu	  að	  síður	  var	  notkunin	  í	  þessu	  máli	  talin	  vera	  í	  

tengslum	   við	   vörumerkið	   og	   því	   átti	   greiningin	   að	   fara	   fram	   í	   ljósi	   2.	   mgr.	   5.	   gr.	  

vörumerkjatilskipunarinnar	   og	   c.	   lið	   1.	   mgr.	   9.	   gr.	   reglugerðarinnar	   um	  

Evrópumarkaðsvörumerkið	  sem	  veitir	  ríkari	  vörn.	  	  

	  

Aðstæðurnar	   eru	   öðruvísi	   þegar	   eBay	   notar	   lykilorð	   sem	   svara	   nákvæmlega	   til	   skráðs	  

vörumerkis	   til	   þess	   að	   koma	   á	   framfæri	   tilboðum	   viðskiptavina	   sinna.	   Skilyrðið	   um	   að	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131	  Moro	  (n.	  26)	  73.	  
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tengjast	  vörum	  eða	  þjónustu	  sem	  er	  nákvæmlega	  eins	  og	  þær	  sem	  vörumerkið	  er	  skráð	  fyrir	  

er	   uppfyllt	   jafnvel	   þó	   vörurnar	   séu	   í	   eigu	   þriðja	   aðila.	   Seinna	   skilyrðið,	   áhrifin	   á	   hlutverk	  

vörumerkisins	   gæti	   einnig	   verið	   uppfyllt.	   Samkvæmt	   dómstólnum,	   hafa	   auglýsingar	   eBay	  

skapað	  tengsl	  á	  milli	  varnings	  sem	  verndaður	  er	  með	  vörumerki	  og	  sölutilboða	  á	  varningi	   í	  

gegnum	   netmarkaðinn.	   Þessi	   tengsl	   gætu	   haft	   neikvæð	   áhrif	   á	   skilvirkni	   vörumerkisins	   ef	  

það	   er	   ekki	   á	   færi	   hins	   „skynsama,	   vel	   upplýsta	   og	   athugla	   netnotanda“að	   greina	   frá	   eða	  

aðeins	  hægt	  með	  erfiðleikum	  að	  staðfesta	  uppruna	  varnings	  eða	  þjónustu.	  Að	  lokum	  heldur	  

Evrópudómstólinn	  því	   fram	  að	   rekstraraðili	   netmarkaðar	   sé	   ekki	   að	  nota	   vörumerki	   þegar	  

nákvæmlega	   eins	   merki	   birtist	   sem	   hluti	   af	   tilboðum	   til	   sölu.	   Evrópudómstólinn	   staðfesti	  

þessa	  röksemdafærslu	  í	  Google	  gegn	  Louis	  Vuitton	  málinu132	  og	  hélt	  því	  fram	  að	  það	  sé	  ekki	  

aðilinn	  sem	  býður	  upp	  á	  þjónustuna	  sem	  notar	  merkið	  heldur	  stafar	  notkunin	  á	  merkinu	  frá	  

seljendunum	   sjálfum,	   sem	   eru	   viðskiptavinir	   rekstraraðila	   markaðssvæðisins	   eða	  

þjónustuveitandans.	  Þá	  er	  snúið	  að	  gestgjafaundantekningunni	  sem	  niðurstaða	  Google	  gegn	  

Louis	   Vuitton	   staðfestir.	   Það	   er	   landsdómstóla	   að	   ákvarða	   hvort	   að	   þjónustuveitandi	   sé	  

milliliður	   í	   að	   veita	   þjónustu	   í	   merkingu	   14	   gr.	   tilskipunarinnar	   um	   netviðskipti.	   Er	  

þjónustuveitandi	   í	   því	   tilviki	   að	   leika	   víkjandi	   hlutverk	   án	   þess	   að	   hafa	   stjórn	   yfir	   eða	  

vitneskju	   um	   þær	   upplýsingar	   sem	   hann	   vinnur	   úr?	   Við	   það	   mat	   ber	   að	   hafa	   í	   huga	   að	  

Evrópudómstólinn	   hefur	   gefið	   í	   skyn	   að	   virkt	   hlutverk	   geti	   verið	   ótengt	   því	   að	   aðstoða	  

viðskiptavini	  við	  að	  hámarka	  framsetningu	  eða	  kynningu	  tilboða	  sem	  þeir	  bjóða	  til	  sölu.	  133	  

Síðasta	   spurningin	   sem	   dómstólinn	   svaraði	   í	   Google	   gegn	   Louis	   Vuitton	   málinu	   varðaði	  

möguleika	  eiganda	  vörumerkis	  að	   fara	   fram	  á	   lögbann	  gegn	  þjónustuveitanda	  með	  11.	  gr.	  

vörumerkjatilskipunarinnar.	  Aðildarríki	   eiga	   að	   tryggja	   að	   landsdómstólar	   geti	   farið	   fram	  á	  

að	   rekstraraðili	   netmarkaðstorgs	   geri	   ráðstafanir	   sem	   hindra	   notendur	  markaðstorgs	   í	   að	  

brjóta	   á	   réttindum	  af	  þessari	   gerð.	   Þau	   lögbönn	   skulu	   vera	   skilvirk	  og	   gæta	  meðalhófs	   en	  

mega	  ekki	  setja	  löglegum	  viðskiptum	  hindranir.	  134	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132	  Sameinuð	  mál	  C-‐236/08,	  C-‐237/08	  and	  C-‐238/08,	  Google	  France	  SARL	  v	  Louis	    Vuitton	  Malletier	  SA	  [2010]	  
ECR	  I-‐02417.	  
133	  Moro	  (n.	  26)	  74.	  
134	  Mál	  C-‐324/09	  L’Oréal	  SA	  o.fl.	  g.	  eBay	  International	  AG	  o.fl.	  [2009].	  
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4 Afleiðingar	  
	  

Falsaður	  varningur	  getur	  sem	  fyrr	  segir	  verið	  mjög	  hættulegur	  neytendum.	  Engin	  trygging	  er	  

fyrir	  því	  að	  falsaðar	  vörur	  hafi	  undirgengist	  þær	  prófanir	  sem	  lögmætum	  framleiðendum	  er	  

skylt	   að	   fylgja	   með	   lögum	   til	   þess	   að	   tryggja	   öryggi	   þeirra.	   Falsaðar	   vörur	   fylgja	   ekki	  

evrópskum	  öryggisstöðlum	  og	  geta	  í	  einhverjum	  tilfellum	  leitt	  til	  dauða.	  Fölsuð	  lyf	  innihalda	  

oft	  á	   tíðum	  eitruð	  efni	  eða	  skortir	  virku	  efnin	  sem	  ætlað	  er	   lækna.	  Þegar	  keypt	  eru	   fölsuð	  

barnaföt	  geta	  efnin	  verið	  eitruð	  en	  nýleg	  rannsókn	  fann	  formalin	   í	  bómullarfötum	  sem	  var	  

500	  sinnum	  hærri	  en	  öruggt	  er	  og	  það	  getur	  valdið	  krabbameini	  auk	  fleiri	  kvilla.135	  Stærstur	  

hluti	   hagnaðar	   fölsunarstarfseminnar	   í	   austur	   Asíu	   kemur	   frá	   þróuðum	   hagkerfum	   og	   því	  

leggur	  UNODC	  upp	  með	  að	  auka	  meðvitund	  neytenda	  um	  hættur	  fölsunarstafsemi.	  136	  

	  

Falsaðar	   vörur	   eru	   almennt	   framleiddar	   af	   glæpasamtökum	   sem	   virða	   oft	   á	   tíðum	   ekki	  

mannréttindi.	  Flestar	  falsaðar	  vörur	  eru	  framleiddar	  í	  austurlöndum	  fjær	  þar	  sem	  börn	  eru	  

látin	   vinna	   fyrir	   litlum	   launum,	   með	   engin	   réttindi	   og	   allt	   að	   18	   tíma	   vinnudaga.	   Þegar	  

eftirspurnin	   eftir	   fölsuðum	   vörum	   eykst	   spretta	   upp	   fleiri	   slíkar	   verksmiðjur.	   Þegar	  

neytendur	  taka	  ákvörðun	  um	  að	  kaupa	  falsaða	  vöru	  gerast	  þau	  síðasti	  hlekkurinn	   í	  þessari	  

keðju	  sem	  myndar	  fjárstreymi	  til	  glæpasamtaka.	  137	  

	  

Efnahagslegar	   afleiðingar	   eru	   af	   framleiðslu	   á	   svörtum	  markaði.	   Vandamálið	   er	   í	   raun	   svo	  

stórt	   að	   erfitt	   er	   að	   ákvarða	   hversu	   mikill	   efnahagslegur	   skaði	   verður	   af	   fölsunum.138	  

Fölsuðum	   vörum	   er	   oft	   smyglað	   inn	   í	   evrópska	   efnahagssvæðið	   og	   því	   eru	   ekki	   greiddir	  

skattar	  né	  tollar.	  Lögmæt	  fyrirtæki	  geta	  ekki	  keppt	  við	  aðila	  sem	  selja	  falsaðar	  vörur	  á	  netinu	  

og	  á	  götunni	  á	  lágu	  verði	  og	  því	  tapast,	  störf,	  fjárfesting	  og	  nýsköpun	  lamast.	  139	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135	  „Europol	  „Counterfeit	  products:	  Why	  buying	  fakes	  can	  be	  bad	  for	  your	  health	  and	  more““	  (n.	  2).	  
136	  „UNODC	  „Transnational	  Organized	  Crime	  in	  East	  Asia	  and	  the	  Pacific:	  A	  Threat	  Assessment“	  (April	  2013)“	  (n.	  
1)11	  kafli.	  
137	  „Europol	  „Counterfeit	  products:	  Why	  buying	  fakes	  can	  be	  bad	  for	  your	  health	  and	  more““	  (n.	  2).	  
138	  Lerner	  (n.	  119)	  245.	  
139	  „Europol	  „Counterfeit	  products:	  Why	  buying	  fakes	  can	  be	  bad	  for	  your	  health	  and	  more““	  (n.	  2).	  
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5 Úrræði	  

5.1 Úrræði	  yfirvalda	  

XVII.	  kafli	  tollalaga	  nr.	  88/2005	  fjallar	  um	  stöðvun	  tollafgreiðslu.	  132.	  gr.	  tollalaga	  segir	  að	  ef	  

grunur	  leikur	  á	  að	  innflutningur	  eigi	  sér	  stað	  á	  vöru	  sem	  brýtur	  gegn	  hugverkaréttindum	  er	  

tollstjóra	  heimilt,	  að	  beiðni	  rétthafa,	  að	  fresta	  tollafgreiðslu	  vörunnar	  á	  meðan	  rétthafi	  leitar	  

bráðabirgðaaðgerða	  hjá	  þar	  til	  bærum	  yfirvöldum	  og	  í	  framhaldi	  af	  þeim	  hefur	  málarekstur	  

fyrir	  dómstólum.	  Þá	  eru	  þrjú	   skilyrði	   sett	   í	   greininni	   fyrir	  þessari	  heimild	   tollstjóra.	   Í	   fyrsta	  

lagi	  þarf	  rétthafi	  að	  leggja	  fram	  skriflega	  beiðni	  til	  tollstjóra	  um	  að	  tollafgreiðslu	  verði	  frestað	  

og	  skuldbinda	  sig	  til	  þess	  að	  greiða	  þann	  kostnað	  sem	  leiðir	  af	  aðgerðum	  tollyfirvalda.	  Í	  öðru	  

lagi	   þarf	   rétthafi	   að	   leggja	   fram	   fullnægjandi	   gögn	   þess	   efnis	   að	   hugverkaréttindi	   njóti	  

verndar	  hér	  á	  landi,	  að	  hann	  sé	  handhafi	  þess	  réttar	  og	  að	  innflutningur	  vörunar	  muni	  brjóta	  

á	   rétti	   hans.	   Hann	   skal	   jafnframt	   leggja	   fram	   nógu	   nákvæma	   lýsingu	   á	   vörunni	   til	   að	  

tollyfirvöld	  geti	  borið	  kennsl	  á	  hana.	  Í	  þriðja	  lagi	  þarf	  rétthafi	  að	  leggja	  fram	  tryggingu	  í	  formi	  

fjárgreiðslu,	  eða	  með	  öðrum	  þeim	  hætti	  er	  tollstjóri	  telur	  fullnægjandi,	  er	  nægi	  til	  að	  bæta	  

rétthafa,	   eiganda	   eða	   innflytjanda	   vörunnar	   það	   tjón	   eða	   þann	   kostnað	   sem	   óréttmæt	  

frestun	  tollafgreiðslu	  kann	  að	  hafa	  í	  för	  með	  sér.	  Þessi	  þrjú	  skilyrði	  eru	  því	  fremur	  þungbær	  

fyrir	   rétthafa	   og	   er	   því	   ákvörðun	   um	   að	   leita	   eftir	   vernd	   réttinda	   sem	   ekki	   eru	   ótvíræð	  

þungbær.	  

	  

2.	  mgr.	  132.	  gr.	  tollalaga	  segir	  þá	  að	  hafi	  þessi	  fullnægjandi	  gögn	  verið	  lögð	  fram	  er	  tollstjóra	  

heimilt	   að	   fresta	   tollafgreiðslu	   vörunnar	   í	   allt	   að	   tíu	   virka	  daga.	  Hann	   skal	   þá	  þegar	   í	   stað	  

tilkynna	  bæði	  rétthafa	  og	  eiganda	  vörunnar	  eða	  innflytjanda	  um	  ákvörðun	  sína.	  Hafi	  rétthafi	  

eigi	   innan	   framangreinds	   frests	   hafist	   handa	   við	   að	   leita	   réttar	   síns	   hjá	   þar	   til	   bærum	  

yfirvöldum,	  og	  tilkynnt	  tollayfirvöldum	  slíkt	  skriflega,	  er	  heimilt	  að	  tollafgreiða	  sendinguna.	  

Heimilt	  er	  að	   framlengja	   frest	   tollstjóra	  um	  tíu	  virka	  daga	  ef	  sérstakar	  ástæður	  mæla	  með	  

því.	  	  

	  

Tollstjóri	   getur	   svo	   skv.	   3.	   mgr.	   sömu	   greinar	   ákveðið	   frestun	   tollafgreiðslu	   að	   eigin	  

frumkvæði	   þegar	   hann	  hefur	   í	   höndum	   fullnægjandi	   gögn	   þess	   efnis	   að	   varan	   brjóti	   gegn	  

hugverkaréttindum.	  Hann	  skal	  þá	  tilkynna	  rétthafa	  um	  ákvörðun	  sína	  með	  skriflegum	  hætti	  

þegar	  í	  stað	  og	  gefa	  honum	  frest	  í	  þrjá	  virka	  daga	  frá	  móttöku	  bréfs	  til	  að	  fara	  fram	  á	  frestun	  
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tollafgreiðslu	  skv.	  1.	  mgr.	  greinarinnar.	  Ef	  rétthafi	  gerir	  ekki	  tímanlega	  kröfu	  um	  frestun	  er	  

heimilt	   að	   tollafgreiða	   vöruna.	   Ef	   beiðni	   tollstjóra	   um	   bráðabirgðaaðgerð	   er	   synjað	   eða	  

dómstóll	  hafnar	  því	  að	  um	  brot	  á	  hugverkarétti	  sé	  að	  ræða	  skal	  tollstjóri	  afturkalla	  ákvörðun	  

sína	  um	   frestun	   tollafgreiðslu	   skv.	   4.	  mgr.	   greinarinnar.	   Þar	   kemur	   einnig	   fram	  að	  ef	  með	  

dómi	  er	  kveðið	  á	  um	  að	  um	  brot	  á	  hugverkarétti	  sé	  að	  ræða	  og	  í	  dóminum	  er	  eigi	  mælt	  fyrir	  

um	   ráðstöfun	   vörunnar	   þá	   er	   tollyfirvaldi	   heimilt	   að	   farga	   vörunni	   eða	   ráðstafa	   henni	   á	  

annan	  þann	  hátt	  sem	  ekki	  brýtur	  á	  rétti	  rétthafa.	  Hafi	  dómi	  verið	  áfrýjað	  skal	  fresta	  förgun	  

eða	  ráðstöfun	  vöru	  þar	  til	  niðurstöður	  liggja	  fyrir.	  	  

	  

5.	  mgr.	   greinarinnar	   geymir	  undantekningu	   sem	   segir	   að	  ákvæði	   greinarinnar	   eigi	   ekki	   við	  

um	   vörur	   í	   litlu	   magni	   í	   farangi	   ferðamanna	   eða	   litlar	   vörusendingar,	   enda	   sé	   ekki	   um	  

innflutning	  í	  viðskiptaskyni	  að	  ræða.	  Einnig	  eru	  þar	  undanskyldar	  vörur	  sem	  settar	  hafa	  verið	  

á	   markað	   í	   öðru	   landi	   af	   rétthafa	   eða	  með	   hans	   samþykki	   og	   vörur	   í	   umflutningi	   en	   slík	  

tæming	   réttinda	  er	  ekki	   til	   umfjöllunar	  hér.	  Þessi	  undanþága	  verður	  að	   teljast	  heldur	   rúm	  

þar	  sem	  engin	  viðurlög	  eru	  sett	  við	  innflutningi	  falsaðs	  varnings	  sem	  er	  í	  litlu	  magni	  og	  ekki	  

er	  hægt	  að	   sýna	   fram	  á	  að	  um	   innflutning	   í	   viðskiptaskyni	   sé	  að	   ræða,	  enda	   fari	  þeir	   sem	  

stunda	  innflutning	  á	  fölsuðum	  varningi	  lágt	  og	  hver	  eining	  sé	  send	  sérstaklega	  svo	  ekki	  veki	  

eftirtekt.140	  

	  

Algengustu	  brot	  á	  vörumerkjarétti	  sem	  Tollstjóraembættið	  verður	  vart	  við	  er	  innflutningur	  á	  

fölsuðum	   snyrtivörum	   og	   tískuvarningi.	   Undanfarið	   hefur	   verið	   mikið	   um	   innflutning	   á	  

húsgögnum	   sem	   brjóta	   á	   hugverkaréttindum.	   Einnig	   verður	   embættið	   vart	   við	   einhver	  

raftæki.141	  Í	  því	  samhengi	  má	  nefna	  dóm	  Héraðsdóms	  Reykjavíkur	  frá	  16.	  September	  2010	  í	  

máli	   nr.	   E-‐12023/2009	   sem	   fjallaði	   um	   innflutning	   á	   45	   fölsuðum	   Ipod	  

hljómflutningstækjum,	   en	   vörumerkin	   Apple	   og	   Ipod	   eru	   heimsþekkt	   og	   alþjóðlega	   skráð	  

vörumerki	   í	   eigu	   Apple	   Inc.	   í	   Kaliforníu,	   Bandaríkjunum	   og	   stefnandi	   málsins	   er	   leyfishafi	  

merkisins	   hér	   á	   landi.	   Þá	   komst	   dómstólinn	   að	   þeirri	   niðurstöðu	   að	   bæði	   þær	   vörur	   sem	  

fluttar	  voru	  inn	  og	  báru	  merki	  Apple	  og	  þær	  sem	  gera	  það	  ekki,	  væru	  svo	  líkar	  að	  lögun,	  gerð	  

og	  hönnun	  að	  hætta	  væri	  á	  ruglingi	  sem	  rýrt	  gæti	  aðgreinanleika	  merkjanna.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140	  Viðtal	  við	  Ásgrím	  Ásmundsson,	  lögmaður	  hjá	  tollstjóraembættinu,	  Reykjavík.	  
141	  sama	  heimild.	  
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Í	   málinu	   var	   lögbann	   staðfest	   á	   tollafgreiðslu	   þeirra	   45	   vara	   sem	   stefndi	   flutti	   inn	   en	  

samkvæmt	  1.	  mgr.	  24.	  gr.laga	  nr.	  31/1990	  um	  kyrrsetningu	  og	   lögbann	  má	   leggja	   lögbann	  

við	  byrjaðri	  eða	  yfirvofandi	  athöfn	  einstaklings	  eða	  fyrirsvarsmanns	  félags	  eða	  stofnunar,	  ef	  

gerðarþoli	   sannar	   eða	   gerir	   sennilegt	   að	   athöfnin	   brjóti	   eða	  muni	   brjóta	   gegn	   lögvörðum	  

rétti	   hans.	   Fallist	   var	   á	   að	   merkið	   njóti	   verndar	   2.	   mgr.	   4.	   gr.	   vml.	   samanber	   fyrrnefnda	  

Kodak	   reglu.	  Vörurnar	   sem	   stefndi	  ætlaði	   að	   flytja	   inn	   voru	   annars	   vegar	  mjög	   líkar	   þeim	  

vörum	   sem	   leyfishafi	   hafði	   einkarétt	   til	   innflutnings	   á,	   þar	   sem	   líkt	   hafði	   verið	   eftir	   hinu	  

upphaflega	   raftæki	   og	   svo	   hinsvegar	   nákvæmar	   eftirlíkingar	   af	   vörum,	   sem	   stefnandi	   hafi	  

einn	  leyfi	  til	  sölu	  hér	  á	  landi	  með	  merkjum	  Apple	  Inc.	  og	  með	  heitinu	  Ipod.	  Þá	  þótti	  ekki	  hafa	  

verið	  fullyrt	  um	  hagnýtingu	  þeirra	  í	  atvinnustarfsemi	  eins	  og	  í	  1.	  mgr.	  4.	  gr.	  laganna	  segir.	  

	  

Ekki	  var	  fallist	  á	  kröfu	  stefnanda	  um	  hæfilegt	  endurgjald	  úr	  hendi	  stefna	  vegna	  hagnýtingar	  

ofangreindra	   vörumerkja	   á	   grundvelli	   43.	   gr.	   laga	   nr.	   45/1997,	   þar	   sem	   þeim	   sem	   af	  

ásetningi	  eða	  gáleysi	  brýtur	  gegn	  vörumerkjarétti,	  er	  skylt	  að	  greiða	  hæfilegt	  endurgjald	  fyrir	  

hagnýtingu	  vörumerkis	  og	  skaðabætur	  fyrir	  annað	  tjón,	  sem	  af	  broti	  hans	  hefur	  hlotist	  vegna	  

þess	   að	   stefnanda	   tókst	   ekki	   að	   sýna	   fram	   á	   tjónið	   á	   tilraun	   stefnda	   til	   innflutnings	   á	  

umræddum	   vörum.	   Þá	   þótti	   ekki	   hafa	   verið	   sýnt	   fram	   á	   hagnýtingu	   af	   notkun	  

vörumerkjanna	  ,	  enda	  var	  innflutningur	  varanna	  stöðvaður	  við	  tollafgreiðslu.	  	  

	  

Stefandi	  krafðist	  þess	  að	  fá	  afhentar	  vörunar	  vegna	  hagsmuna	  af	  því	  að	  kanna	  vörurnar	  og	  

koma	   í	   veg	   fyrir	   misnotkun	   á	   vörumerkjunum	   Apple	   og	   iPod	   í	   framtíðinni	   en	   til	   vara	   að	  

vörurnar	   yrðu	   eyðilagðar.	   Þá	   var	   niðurstaða	   málsins	   byggð	   á	   heimild	   dómara	   til	   þess	   að	  

ákveða	  ráðstafanir,	  sem	  gera	  skuli	  til	  þess	  að	  hindra	  misnotkun	  á	  vörumerki,	  s.s.	  afmáningu	  

vörumerkis,	  ónýtingu	  eða	  afhendingu	  til	  þess,	  sem	  misgert	  var	  við	  gegn	  bótum	  eða	  án	  þeirra	  

sem	  er	  að	  finna	  í	  44.	  gr.	  vml.	  Þá	  var	  ekki	  talið	  að	  stefnandi	  hafi	  gert	  nægilega	  grein	  fyrir	  með	  

hvaða	   hætti	   könnun	   á	   umræddum	   vörum	   geti	   komið	   í	   veg	   fyrir	   vörumerkjamisnotkun	   í	  

framtíðinni	   en	   fallist	   var	   á	   kröfu	   um	  ónýtingu	   þeirra.	   Hægt	   er	   að	   draga	   þá	   niðurstöðu	   að	  

nauðsynlegt	  sé	  því	  að	  taka	  fram	  hverju	  reynt	  sé	  að	  komast	  að	  með	  skoðuninni	  því	  að	  dómari	  

muni	  leitast	  við	  að	  gæta	  meðalhófs	  við	  slíkar	  ákvarðanir.	  Þá	  var	  stefndi	  dæmdur	  til	  þess	  að	  

greiða	  málskostnað	  sem	  þótti	  hæfilega	  ákvarðaður	  250.000	  kr.	  	  
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Héraðsdómur	  Reykjaness	  dæmdi	  þann	  11.	  mars	  2014,	   í	  máli	  nr.	  E-‐2/2013	  þar	   sem	   lampar	  

höfðu	   verið	   fluttir	   inn	   og	   seldir	   undir	   vörumerki	   Arco.	   Samþykkt	   var	   krafa	   stefnanda	   um	  

lögbann	   á	   ráðstöfun	   á	   30	   eftirlíkingum	   af	   hönnunartákninu	  142	  Arco-‐lampanum.	   Einnig	   var	  

samþykkt	   að	   stefndi	   þyrfti	   að	  þola	   að	  eintökin	   verði	   afhent	   stefnanda	   til	   eyðileggingar	   en	  

skaðabæturnar	  sem	  voru	  dæmdar	  í	  málinu	  samsvöruðu	  kostnaði	  við	  eyðingu	  eftirlíkinganna	  

en	   stefndi	   var	   einnig	   dæmdur	   til	   þess	   að	   greiða	   málskostnað.	   Þá	   kvaðst	   stefnandi	   með	  

framleiðslu	  og	  sölu	  Arco-‐lampans	  hafa	  áunnið	  sér	  í	  ríku	  mæli	  viðskiptavild	  og	  gott	  orðspor	  á	  

markaðnum,	  bæði	  hér	  og	  landi	  og	  annarstaðar.	  Stefnandi	  kvaðst	  eiga	  vörumerkjaskráningu	  

Evrópumerkis	  sem	  taki	  til	  útlits	  Arco-‐lampans	  en	  því	  var	  útlit	  lampans	  skráð	  vörumerki.	  Mál	  

þetta	   var	   þó	   dæmt	   á	   grundvelli	   höfundalaga	   nr.	   73/1972	   samkvæmt	   1.	   gr.	   þeirra	   sem	  

nytjalist,	   sbr.	   lög	   nr.	   80/1972	   um	   heimild	   til	   handa	   ríkisstjórninni	   til	   að	   staðfesta	  

Bernarsáttmálann	  til	  verndar	  bókmenntum	  og	   listaverkum.	  Þessir	   lampar	  voru	  pantaðar	  af	  

vefsíðunni	  alibaba.com	  en	   sú	   síða	  og	   fleiri	  bjóða	   til	   sölu	  varning	   sem	  sumur	  hver	  brýtur	  á	  

vörumerkjarétti.	   Á	   síðustu	   mánuðum	   hafa	   verið	   pantaðar	   til	   landsins	   sendingar	   á	   annan	  

tugþúsunda	   og	   er	   sennilegt	   að	   hluti	   þeirrar	   vara	   sem	   eru	   pantaðar	   séu	   falsaðar.	   Eins	   og	  

fyrrgreindir	   dómar	   sína	   eru	   leiðir	   sem	   yfirvöldum	   og	   rétthöfum	   eru	   færar	   þungar	   og	  

stórtækar.	  	  

	  

Mikið	   rými	   er	   til	   umbóta	   á	   heimild	   til	   aðgerða	   vegna	   innflutnings	   varnings	   sem	   brýtur	   á	  

hugverkaréttindum	   en	   132.	   gr.	   tollalaga	   hefur	   verið	   óbreytt	   síðan	   hún	   var	   sett	   með	  

breytingarlögum	  tollalögum	  nr.	  87/1995143	  til	  þess	  að	  uppfylla	  skilyrði	  TRIPS	  samningsins.	  Þá	  

tók	   ný	   Evrópureglugerð	   gildi	   1.	   janúar	   2014	   nr.	   608/2013	   um	   framkvæmd	   tollayfirvalda	  

vegna	   brota	   á	   hugverkarétti	   sem	   býður	   upp	   á	   einfaldari	   ferla	   vegna	   smárra	   sendinga.	  

Umfang	  þeirra	  á	  við	  um	  eftirlit	  með	  smáum	  sendingum,	  sem	  kemur	  til	  vegna	  aukningar	  á	  því	  

að	   falsaður	   varningur	   er	   sendur	   með	   pósti	   samanber	   26.	   gr.	   reglugerðarinnar.	   Þá	   segir	  

reglugerðin	  einnig	  til	  um	  að	  þegar	  sérstök	  skilyrði	  23.	  gr.	  eru	  uppfyllt	  má	  eyða	  varningi	  án	  

afskipta	  dómara.	  	  

	  

Í	   núverandi	   grein	   tollalaga	   eru	   strangir	   tímafrestir	   sem	   tollurinn	   þarf	   að	   vinna	   eftir	   og	  

rétthafar	   hafa	   þrjár	   leiðir	   til	   þess	   að	   gæta	   réttar	   síns,	   að	   semja	   við	   innflytjanda	   um	   farga	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142	  e.	  design	  icon	  
143	  Alþt.	   2004-‐2005,	   A-‐deild,	   þskj.	   753	   mál	   493,	   Athugasemdir	   við	   einstaka	   greinar	   frumvarpsins,	   132.	   gr.	  
(Frumvarp	  til	  tollalaga).	  
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vörunni,	  að	  kæra	  það	  til	  lögreglu	  eða	  óska	  eftir	  lögbanni	  hjá	  sýslumanni,	  en	  eins	  og	  fyrr	  segir	  

þarf	  að	  höfða	  staðfestingarmál	  fyrir	  dómi	  ef	  fallist	  er	  á	  lögbannið.	  Í	  Evrópureglugerðinni	  er	  

byggt	  á	  „hollensku	  aðferðinni“	  en	  hún	  byggir	  á	  kerfi	  þar	   sem	  það	  er	  ákveðið	   svigrúm	  fyrir	  

hverjar	  vöru	  í	  farangri	  ferðamanna	  en	  svo	  er	  ekkert	  svigrúm	  varðandi	  póstsendingar,	  þá	  fer	  

eftir	   magni	   í	   hvaða	   ferli	   sendingin	   lendir.	   Ef	   það	   er	   yfir	   ákveðu	   marki	   er	   það	  

hegningarlagabrot,	  ef	  það	  er	  undir	  ákveðnu	  er	  því	  fargað.	  Þessi	  reglugerð	  er	  ekki	  hluti	  af	  EES	  

samningnum	  vegna	  þess	   að	   hann	   tekur	   til	   framkvæmdar,	   nema	   ákveðið	   verði	   einhliða	   að	  

innleiða	   hana.	   Því	   væri	   ráðlegt	   fyrir	   löggjafann	   hér	   á	   landi	   að	   taka	   sér	   þessa	   reglugerð	   til	  

fyrirmyndar	   og	   líta	   til	   hennar	   við	   frekari	   útfærslu	   á	   heimildum	   tollayfirvalda	   til	   þess	   að	  

bregðast	   við	   brotum	   á	   hugverkarétti.144	  Sem	   dæmi	   um	   þörfina	   fyrir	   slíkum	   heimildum	   er	  

meðferð	  Arco	  málsins,	  síðar	  nr.	  E-‐2/2013	  fyrir	  héraðsdómi	  Reykjaness	  en	  ríkislögreglustjóri	  

felldi	   niður	   málið	   vegna	   þess	   að	   hann	   taldi	   að	   þessir	   30	   fölsuðu	   lampar	   væru	   bara	   til	  

einkanota	  sem	  ríkissaksóknari	  staðfesti.	  Eins	  og	  fyrr	  segir	  var	  niðurstaða	  héraðsdóms	  ekki	  í	  

samræmi	  við	  þessa	  meðferð.	  

	  

Lögbann	   má	   leggja	   við	   byrjaðri	   eða	   yfirvofandi	   athöfn	   einstaklings	   eða	   fyrirsvarsmanns	  

félags	   eða	   stofnunar	   ef	   gerðarbeiðandi	   sannar	   eða	   gerir	   sennilegt	   að	   athöfnin	   brjóta	   eða	  

muni	  brjóta	  gegn	  lögvörðum	  rétti	  hans,	  að	  gerðarþoli	  hafi	  þegar	  hafist	  handa	  um	  athöfnina	  

eða	  muni	  gera	  það	  og	  að	  réttindi	  hans	  muni	  fara	  forgörðum	  eða	  verða	  fyrir	  teljandi	  spjöllum	  

verði	   hann	   knúinn	   til	   að	   bíða	   dóms	   um	   það	   sbr.	   1.	   mgr.	   24.	   gr.	   laga	   nr.	   31/1990	   um	  

kyrrsetningu,	   lögbann	   o.fl.	   Lögbann	   er	   virkt	   úrræði	   til	   þess	   að	   stöðva	   brot	   en	   það	   er	  

bráðabirgðaráðstöfun	  og	  því	  þarf	  að	  fylgja	  eftir	  með	  höfðun	  staðfestingarmáls	  sbr.	  1.	  mgr.	  

36.	   gr.	   sömu	   laga.	   Kröfuna	   um	   staðfestingu	   lögbanns	   er	   hægt	   að	   gera	   samhliða	   öðrum	  

kröfum,	  t.d.	  um	  greiðslu	  hæfilegs	  endurgjalds,	  auk	  viðurkenningar	  á	  vörumerkja	  stefnanda	  

sbr.	  máli	  nr.	  447/2005	  Life	  Extension.	  	  

	  

Lögbann	   verður	   ekki	   lagt	   við	   athöfn	   ef	   talið	   verður	   að	   réttarreglur	   um	   refsingu	   eða	  

skaðabætur	  fyrir	  röskun	  hagsmuna	  gerðarbeiðanda	  tryggi	  þá	  nægilega	  sbr.	  1.	  tl.	  3.	  mgr.	  24.	  

gr.	  laga	  um	  kyrrsetningu,	  lögbann,	  o.fl.	  og	  dóm	  hrd.	  167/2003.	  Þá	  verður	  lögbann	  ekki	  lagt	  ef	  

sýnt	  þykir	  að	   stórfelldur	  munur	   sé	  á	  hagsmunum	  gerðarþola	  af	  því	  að	  athöfn	   fari	   fram	  og	  

hagsmunum	  gerðarbeiðanda	  af	  því	  að	   fyrirbyggja	  hana,	  enda	  setji	  gerðarþoli	  eftir	  atvikum	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144	  Viðtal	  við	  Ásgrím	  Ásmundsson,	  lögmaður	  hjá	  tollstjóraembættinu,	  Reykjavík.	  
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tryggingu	   fyrir	   því	   tjóni	   sem	   athöfnin	   kann	   að	   baka	   gerðarbeiðanda	   sbr.	   2.	   tl.	   sömu	  

málsgreinar.	  	  

	  

5.2 Úrræði	  eigenda	  vörumerkjaréttinda	  

Lög	   um	   eftirlit	   með	   viðskiptaháttum	   og	   markaðssetningu	   nr.	   57/2005	   taka	   fyrir	   óheimila	  

notkun	  á	  auðkenni	  manns	  í	  atvinnustarfsemi	  í	  15.	  gr.	  Þá	  er	  heimild	  til	  handa	  Neytendastofu	  

að	  grípa	  til	  aðgerða	  gegn	  athöfn	  gegn	  háttsemi	  15.	  gr.	  laganna	  að	  finna	  í	  2.	  mgr.	  b.	  liðar	  21.	  

gr.	  sömu	  laga	  en	  aðgerðir	  þessar	  geta	  falið	   í	  sér	  bann,	  fyrirmæli	  eða	  heimild	  með	  ákveðnu	  

skilyrði.	   Ákvörðun	   neytendastofu	   verður	   ekki	   borin	   undir	   dómstóla	   fyrr	   en	   úrskurður	  

áfrýjunarnefndar	   neytendamála	   liggur	   fyrir	   sbr.	   1.	   mgr.	   25.	   gr.	   laga	   um	   eftirlit	   með	  

viðskiptaháttum	  og	  markaðssetningu	  nr.	  57/2005.	  	  

	  

Það	   er	   grunnregla	   að	   vörumerkjaréttur	   er	   svæðisbundin	   í	   eðli	   sínu	   en	   hvað	   gerist	   þegar	  

viðskiptin	   fara	   fram	  á	  netinu	  og	   rétthafar	  ætla	   sér	   að	   leita	   réttar	   síns?	  Þá	   geti	   fyrirtæki	  A	  

farið	   í	   mál	   við	   fyrirtæki	   B	   í	   því	   landi	   sem	   það	   á	   vörumerkjaréttindi	   þótt	   B	   eigi	  

vörumerkjaréttindi	   í	   sínu	   landi.	   sbr.	   3.	   mgr.	   5.	   gr.	   Brusselráðstefnunnar	   sem	   leyfir	   að	  

málaferli	   séu	  höfðuð	  þar	   sem	  brotið	  átti	   sér	   stað.	  Þá	  þarf	   að	   túlka	  hver	  er	   „staðurinn	  þar	  

sem	  brotið	  átti	  sér	  stað“	  og	  spurn	  er	  hver	  sá	  staður	  sé	  í	  raun	  þar	  sem	  internetið	  þekkir	  engin	  

landamæri	   önnur	   en	   nettenginguna.	   Sé	   staðurinn	   túlkaður	   svo	   vítt	   að	   aðgangur	   að	  

vefsíðunni	  þar	  sem	  brotið	  átti	  sér	  stað	  nægi	  þá	  væri	  hægt	  að	  stefna	  erlendum	  varnaraðilum	  

til	  þess	  að	  mæta	   fyrir	  hvaða	  dómstóli	   sem	  er.	  Þá	  væri	  heldur	   ráðlegt	  að	   túlka	   staðinn	  þar	  

sem	  að	  brotið	  átti	   sér	   stað	  þröngt.	  Þá	  yrði	  miðað	  við	   lögsögu	  þar	   sem	  viðskiptasamningar	  

eiga	   sér	   stað	   eða	   þar	   sem	   fyrirtæki	   rétthafa	   er	   skráð.	   Þá	   skyldi	   fyrirtæki	   A	   fara	   í	  mál	   við	  

fyrirtæki	  B	  fyrir	  dómstólum	  í	  heimalandi	  A.	   Í	  Kalifelis145	  málinu	  fyrir	  Evrópudómstólnum	  og	  

síðar	   í	   Hekel146	  málinu	   fyrir	   Evrópudómstólnum	   gilti	   heimaríkisreglan	   í	   3.	   mgr.	   5.	   mgr.	  

Brusselráðstefnunar	   og	   ef	   málið	   eru	   ekki	   tengt	   samningum	   ber	   við	   reglu	   1.	   mgr.	   5.	   mgr.	  

Brusselsamningins.	   Þá	   gilda	   reglur	   einkamálaréttarfars	   ríkis	   ef	   að	   varnaraðili	   á	   heimaþing	  

utan	  Evrópusambandsins.147	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145	  Mál	  C-‐189/87	  Athanasios	  Kalfelis	  g.	  Bankhaus	  Schröder	  og	  fl.	  [1988].	  
146	  Mál	  C-‐456/01	  Henkel	  KgaA	  g.	  Office	   for	  Harmonisation	   in	   the	   Internal	  Market	   (Trade	  Marks	  and	  Designs)	  
(OHIM)	  [2004].	  
147	  Larsen	  (n.	  4)	  30,31.	  
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Lögsaga	  vegna	  brota	  á	  hugverkarétti	  á	  tengslum	  við	  netviðskipti	  er	  umdeild.	  Vörn	  Ebay	  gegn	  

Louis	  Vuitton148	  var	  að	  halda	  því	   fram	  að	   lögsaga	   franska	  dómstólsins	  yfir	  deilunni	   stæðist	  

ekki	  og	  gæti	  því	  ekki	  beitt	  „óvenju	  ströngum“	  viðskiptareglugerðum	  sínum	  á	  netviðskipti	  um	  

allan	   heim.	   EBay	   hélt	   því	   svo	   fram	   að	   þar	   sem	   vefþjónar	   eBay	   væru	   staðsettir	   í	  

bandaríkjunum	  gæti	  deilan	  aðeins	   farið	   fram	   fyrir	   bandarískum	  dómstólum.	  Auk	  þess	  hélt	  

eBay	  því	   fram	  að	  frönskum	  almenningi	  væru	  ekki	  ætlaðar	  þessar	  auglýsingar.	  Eftir	  að	  hafa	  

athugað	   vel	   gildi	   þessara	   fullyrðinga	   þá	   hélt	   Tribnal	   de	   Commece	   de	   Paris	   því	   fram	   að	   á	  

grundvelli	  Brusselráðstefnunar	   frá	  1968	  skyldi	  höfða	   lögsókn	  um	  skaðabótakröfur	  þar	   sem	  

brotið	  fór	  fram.	  Þar	  að	  auki	  þá	  hélt	  Evrópudómstólinn	  því	  fram	  að	  um	  leið	  og	  vefsíðan	  var	  

aðgengileg	  frönskum	  almenningi	  væri	  franskir	  dómstólar	  hæfir	  til	  þess	  að	  meta	  bætur	  fyrir	  

skaða	   sem	   ollið	   væri	   í	   Frakklandi.	   Þar	   af	   leiðandi	   tók	   Evrópudómstólinn	   kröfu	   eBay	   um	  

lögsaga	   franska	   dómstólsins	   næði	   bara	   til	   auglýsinga	   sem	   væru	   beint	   til	   franskra	   borgara	  

ekki	  gilt.	  149	  

6 Lokaorð	  	  
Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  er	  jafnvægi	  forsenda	  heilbrigðs	  markaðar,	  alger	  vernd	  myndi	  leiða	  

til	   einokunar	   fyrir	   vörumerkjaeigendur	   sem	   myndi	   fara	   gegn	   hagsmunum	   neytenda	   og	  

almennings.	   Því	   gæti	   hagsmunum	   notenda	   best	   verið	   gætt	   með	   því	   að	   hámarka	  

valmöguleika	  á	  leitarorðum	  og	  tryggja	  notendum	  fjölbreytt	  úrval	  og	  upplýsandi	  auglýsingar	  

þar	   sem	   leitarorð	   þeirra	   kemur	   fram	   í	  mismunandi	   samhengi.	   Ef	   notandi	   er	   að	   leita	   eftir	  

upplýsingum	   um	   ákveðin	   bíl,	   þá	   mun	   gagnast	   honum	   að	   fá	   frekari	   upplýsingar	   en	   bara	  

vefsíðu	  þess	  bílaframleiðanda.	  Hann	  gæti	  verið	  að	  leita	  að	  mismunandi	  bílasölum	  sem	  selja	  

bíla	  af	  þessari	  gerð,	  notaða	  slíka	  bíla,	  viljað	  lesa	  umfjöllun	  um	  bílinn	  eða	  jafnvel	  verið	  að	  leita	  

að	  upplýsingum	  um	  aðra	  bíla	  í	  sama	  flokki.150	  Eigendur	  hugverkaréttinda	  þurfa	  að	  vinna	  með	  

en	  ekki	  á	  móti	  þeirri	  staðreynd	  að	  internetið	  er	  sú	  viðskiptaleið	  sem	  er	  í	  mestum	  vexti	  og	  að	  

vörumerki	   þeirra	   munu	   koma	   við	   sögu	   leitarvéla.	   Samvinna	   eigenda	   vörumerkja	   og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148	  SA	  Luis	  Vuitton	  Malleteir	  v	  eBay,	  Inc.	  Tribunal	  de	  Commerce	  [T.C.]	  [commercial	  court]	  Paris,	  júni	  30,	  2008,	  
First	   Section	   B,	   No.	   2006077799,	   CL-‐1;	   Christian	   Dior	   Couture,	   SA	   v.	   eBay	   Inc,	   Tribunal	   de	   commerce	   [T.C.]	  
[commercial	  court]	  Paris,	  30.	  júni,	  2008,	  First	  Section	  B,	  No.	  2006077807.	  
149	  Lerner	  (n.	  119)	  10,11.	  
150	  Suzanne	  S.	  Harrison)	  og	  Patrick	  H.	  Sullivan	  (n.	  12)	  213.	  
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rekstraraðila	  sölusíðna	  er	  vænlegasta	  leiðin	  til	  þess	  að	  stemma	  stigu	  við	  sölu	  falsaðs	  varnings	  

á	  netinu.	  151	  	  

	  

Líklegt	   þykir	   að	   þessi	   ögrandi	   verkefni	   muni	   vera	   til	   umræðu	   næsta	   áratuginn	   þar	   sem	  

heimssamfélagið	   er	   enn	   að	   leggja	   sér	   leikreglur	   varðandi	   þennan	   nýja	   raunveruleika,	  

internetið.	   Fræðimenn	   eru	   sammála	   um	   að	   frekari	   skýringa	   sé	   þörf,	   þá	   ekki	   síst	   um	  

gestgjafaundantekninguna	  sem	  virðist	  ekki	  hafa	  fengið	  náð	  fyrir	  landsdómstólum	  aðildaríkja	  

Evrópusambandsins	   þótt	   hún	   sé	   Evrópudómstólnum	   ofarlega	   í	   huga.	   Það	   er	   hlutverk	  

auglýsanda	  er	  að	  vera	  meðvitaðir	  um	  lykilorðin	  sem	  þau	  velja	  sér	  og	  átta	  sig	  á	  því	  þegar	  um	  

ólögmæta	  viðskiptahætti	  er	  að	  ræða.	  	  

	  

Facebook	   notar	   þá	   aðferð	   að	   þegar	   auglýsendur	   velja	   vörumerki	   sem	   eru	   í	   áhættuhópi	  

vegna	  þess	  að	  þau	  eru	  vel	  þekkt	  þurfa	  þeir	  sem	  óska	  eftir	  að	  fá	  skráð	  lykilorð	  á	  sýna	  fram	  á	  

eignarréttindi.	   Þessi	   aðferð	   þjónar	   vörumerkjaeigendum	   vel	   en	   aðferðin	   fer	   gegn	   stefnu	  

Google	  um	  að	  vera	  eins	  hlutlaus	  þjónustuveitandi	  og	  mögulegt	  er	  auk	  þess	  sem	  það	  myndi	  

skerða	  tekjur	  frá	  „AdWords“.	  Þá	  gæti	  Google	  einnig	  boðið	  eigendum	  vel	  þekktra	  vörumerkja	  

að	  skrá	  þau	  leitarorð	  sem	  tengjast	  vörumerkinu	  á	  þann	  hátt	  í	  gagnabanka	  sem	  myndi	  láta	  þá	  

vita	  ef	  að	  orðin	  eru	  notuð	  sem	  lykilorð.	  Þá	  væri	  eigendum	  vörumerkja	  kleift	  að	   leita	  réttar	  

síns	  hratt	  og	  örugglega.	  152	  	  

	  

Víst	   er	   að	   internetið	   hefur	   breytt	   heimi	   viðskipta	   um	   ókomna	   framtíð	   og	   eigendur	  

vörumerkja	  þurfa	  að	  spila	  bæði	  vörn	  og	  sókn	  á	  nýjum	  leikvangi	  sé	  ætlunin	  að	  njóta	  velgengni	  

á	  alþjóðlegum	  öldum	  veraldarvefsins.	  

	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
151	  Lerner	  (n.	  119)	  27.	  
152	  Moro	  (n.	  26)	  86.	  
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