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FORMÁLI 
 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskóla 

Íslands og var hún skrifuð vorið 2009. Viðfangsefni hennar er umfjöllun um vel þekkt 

vörumerki með hliðsjón af Kodak reglunni á sviði vörumerkjaréttar. Hugmyndin að efninu 

kviknaði er ég var við nám í Háskólanum í Árósum vorið 2008 og tók þar áfanga í evrópskum 

vörumerkjarétti. Ég heillaðist af þessu nýja réttarsviði strax í fyrsta fyrirlestinum en það hafði 

ég lítið þekkt áður. Þá skemmdi það ekki fyrir hversu áhugasamur og viljugur kennari 

námskeiðsins, Claus Barrett Chrisiansen, var í að gera efnið lifandi og skemmtilegt. Kann ég 

honum bestu þakkir fyrir að hafa vakið áhuga minn á þessu stórskemmtilega sviði 

lögfræðinnar og fyrir að hafa bent mér á skort á umfjöllun um vel þekkt vörumerki sem varð í 

kjölfarið viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Hafdísar Ólafsdóttur, aðjúnkts við lagadeild Háskóla 

Íslands. Kann ég henni bestu þakkir fyrir sérlega  ánægjulegt samstarf, góðar og 

uppbyggilegar ábendingar um efni ritgerðarinnar og uppsetningu hennar og síðast en ekki síst 

ómælda þolinmæði og tillitsemi þegar seinagangurinn ætlaði um koll að keyra. Einnig vil ég 

nota tækifærið og þakka sambýlismanni mínum, Þorsteini Eggertssyni og foreldrum mínum 

Guðmundi Ágústssyni og Sigríði Sigurðardóttur fyrir veittan stuðning í gegnum námið og 

þolinmæði í minn garð, einkum á prófatímum. Þá fær samstarfsfólk mitt á Fulltingi sem ávallt 

var tilbúið að veita mér hjálparhönd við námið sömuleiðis góðar þakkir. Að lokum vil ég færa 

samnemendum mínum við deildina bestu þakkir fyrir skemmtilegan tíma undanfarin 5 ár. 

 

Lögberg, 5. maí 2009 

 

_____________________________________ 

Ólöf Heiða Guðmundsdóttir 
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1. kafli 

Inngangur 
Vörumerki eru allsráðandi í hinu daglega lífi þó meiri hluti almennings veiti þeim í mörgum 

tilvikum kannski ekki sérstaka athygli nema óafvitandi. Þegar kveikt er á sjónvarpinu eða 

verslað er í matvöruverslun má ávallt sjá tákn á vörum sem ætlað er að sérgreina þau frá 

öðrum vörum og í mörgum tilvikum gefa til kynna uppruna þeirra. Jafnvel á afskekktustu 

stöðum heimsins má sjá alþekkt merki líkt og COCA COLA, ROLLS ROYCE og 

McDONALDS. Í vörumerkjum eru oft bundin mikil verðmæti og hafa eigendur þeirra því  

mikla hagsmuni af því að aðrir en þeir sjálfir noti ekki merki þeirra á sínar eigin vörur eða 

þjónustu. Löggjafinn hefur brugðist við þessu með ítarlegri löggjöf á sviði vörumerkjaréttar 

þar sem vernd rétthafa merkja er tryggð. Núgildandi vörumerkjalög eru nr. 45/1997 (hér eftir 

vml.) Löggjöfin er að mestu byggð á samnorrænum reglum þar sem Norðurlöndin hafa í 

gegnum tíðina haft mikla samvinnu sína á milli á sviðinu. Þá er Ísland aðili að 

alþjóðasáttmálum á sviði hugverkaréttinda svo sem að samningnum um viðskiptatengd 

sjónarmið varðandi hugverkaréttindi (e. Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, hér eftir nefndur TRIPS samningurinn eða TRIPS) og að Parísarsamþykktinni um 

vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir Parísarsamþykktin). Með aðild Íslands að 

samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði frá árinu 1993 undirgekkst Ísland jafnframt þá 

skyldu að innleiða tilskipanir Evrópuráðsins um málefni sem varða hinn svokallaða innri 

markað, þ.m.t. tilskipanir um vörumerki. Þeirra á meðal er Fyrsta tilskipun ráðsins um 

samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki 89/104/EBE1 sem gefin var út á Evrópska 

efnahagssvæðinu 21. desember árið 1988.  

Meðal ákvæða vörumerkjalaga, hérlendis sem og erlendis, má finna reglur um vel þekkt 

vörumerki sem talin eru verðskulda aukna vernd gegn notkun annarra á eins eða líkum 

merkjum. Ákvæði þessi eiga rætur sínar að rekja til dómsmáls frá árinu 1898 þar sem 

vörumerkið Kodak, sem notað hafði verið fyrir ljósmyndavörur, var talið njóta verndar gegn 

notkun annars aðila á sama merki fyrir reiðhjól. Með dómi þessum var gerð undantekning frá 

þeirri meginreglu sem almennt hafði gilt að vörumerki ættu einungis vernd gegn skráningum 

merkja sem notuð væru fyrir eins eða líkar vörur og þjónustu.2 Þessi undantekningarregla 

hefur í kjölfar dómsins hlotið nafnið Kodak reglan og verður hún aðal viðfangsefni ritgerðar 

þessarar. Fjallað verður um skilyrði reglunnar og það hvaða vernd hún veitir vel þekktum 
                                                            
1 Á tilskipuninni voru gerðar breytingar með nýrri tilskipun 2008/95/EC frá 22. október 2008. 
2 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
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merkjum. Jafnframt verður litið til lögleiðingar hennar hér á landi, einkum með hliðsjón af 

ákvæðum danskra vörumerkjalaga, tilskipunarinnar Evrópuráðsins, TRIPS samningsins og 6. 

gr. (bis) í Parísarsamþykktinni. Sérstök áhersla verður lögð á það hvernig reglan var lögleidd 

hér á landi og hvernig það samrýmist fyrrgreindum lagabálkum. Tekið verður til skoðunar 

hvort að Kodak reglan gildir bæði um vel þekkt og alþekkt merki og þá verður litið til þess 

hvort að þörf sé á lagabreytingum um efnið. 

Aðallega er stuðst við erlendar heimildir þar sem íslenskar heimildir eru af skornum 

skammti. Þó er sérstaklega litið til athugasemda við ákvæði frumvarps til laga um vörumerki 

frá árinu 1997. Að mestu leyti er byggt á skrifum erlendra fræðimanna en jafnframt er stuðst 

við upplýsingar frá Alþjóðlegu hugverkastofnuninni (World Intellectual Property 

Organization, hér eftir nefnd WIPO), einkum tilmælum hennar um vel þekkt merki, og við 

upplýsingar frá Skráningarskrifstofu Evrópuvörumerkisins (The Office for Harmonization in 

the Internal Market, hér eftir nefnd OHIM). Þá verður byggt á niðurstöðum dómstóla og 

stjórnvalda, innlendra sem og erlendra í málum þar sem reynt hefur á Kodak regluna.  

Í upphafskafla ritgerðarinnar verður fjallað um nokkur almenn atriði um vörumerkjarétt á 

Íslandi. Fjallar kaflinn m.a. um það hvað teljast vera vörumerki, hver er stofnunarháttur slíkra 

merkja og hlutverk. Einnig verður litið til þess hverjir eru eigendur vörumerkja og hvaða 

tilgangi vörumerki þjóna. Þá er rætt um stjórnkerfi vörumerkjaréttarins á Íslandi og komið í 

grófum dráttum inn á reglur um skráningu merkja og þau skilyrði sem merki þurfi að uppfylla 

til að vera skráningarhæf. Í 3. kafla verður fjallað nánar um þá alþjóðlegu sáttmála sem hér 

hefur verið minnst á og Ísland er aðili að og á þær alþjóðlegu stofnanir sem tengjast þeim. Í 4. 

kafla er að finna megin umfjöllunarefni ritgerðar þessarar, þ.e. umfjöllun um hina svonefndu 

Kodak reglu um vernd vel þekktra vörumerkja. Ákvæðum hinna íslensku vörumerkjalaga um 

vel þekkt merki verða gerð skil, annars vegar 2. mgr. 4. gr. vml. og hins vegar 7. tölul. 1. mgr. 

14. gr. vml. en jafnframt verða sambærileg ákvæði danskra vörumerkjalaga og 

tilskipunarinnar skoðuð. Ákvæðum Parísarsamþykktarinnar og TRIPS samningsins um vel 

þekkt merki og Kodak regluna verða af sama skapi tekin til greina. Hugtakið vel þekkt 

vörumerki verður skilgreint og komist að því hvar, hvenær og hversu mikið merki þarf að 

vera þekkt til að njóta aukinnar verndar á grundvelli Kodak reglunnar. Þá verða skilyrði 

reglunnar um ruglingshættu og skaðlegar afleiðingar skýrð nokkuð ítarlega og fjallað um 

mismikla vernd sem vel þekktum merkjum er veitt. Í 5. kafla verður loks gerð stutt samantekt 

á efni ritgerðarinnar og í lokakafla ritgerðarinnar, 6. kafla, verða lagðar fram niðurstöður 

höfundar um efni ritgerðarinnar og þá einkum lögfestingu reglunnar. 
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2. kafli 

Almennt um vörumerkjarétt á Íslandi 

2.1 Þróun íslenskra laga um vörumerki 

Fyrstu íslensku vörumerkjalögin voru nr. 43/1903 og tóku þau gildi þann 13. nóvember 1903.3 Um var 

að ræða nánast beina þýðingu á þágildandi dönskum vörumerkjalögum. Nokkrar breytingar voru 

gerðar á lögunum á næstu árum og áratugum og árið 1962 öðlaðist Parísarsamþykktin um vernd 

eignarréttar á sviði iðnaðar frá 1882 lagagildi hér á landi.4 Í kjölfar þess litu ný vörumerkjalög dagsins 

ljós árið 1968, þ.e. lög nr. 47/1968 en þau voru árangur endurskoðunar samnorrænnar nefndar um 

vörumerkjalöggjöf og voru lögin nánast samhljóða tekin upp á Norðurlöndunum. Nýju 

vörumerkjalögin innihéldu margvísleg nýmæli, m.a. var vörumerkjahugtakið víkkað verulega og tekið 

var upp flokkakerfi á vöru og þjónustu. Á grundvelli þjóðréttarlegra skuldbindinga samkvæmt 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, skuldbatt Ísland sig til að innleiða 

tilskipanir Evrópusambandsins um hinn svokallaða innri markað. Þann 21. desember 1988 tók gildi 

fyrsta tilskipun Evrópuráðsins 89/104/EBE um samræmingu á löggjöf aðildarríkjanna á sviði 

vörumerkjaréttar5 (hér eftir verður vísað til hennar sem tilskipunarinnar6) og var hún innleidd í 

þágildandi vörumerkjalög á árinu 1993. Í kjölfarið skipaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra á árinu 1995 

starfshóp til að endurskoða ákvæði laga um vörumerki, nr. 47/1968, með síðari breytingum. Var 

hópnum falið að meta hvort rétt væri að gera breytingar á lögum um vörumerki, m.a. með hliðsjón af 

réttarþróun á sviðinu.7 Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að endurskoða 

vörumerkjalögin í heild sinni og að æskilegt væri að hafa dönsku vörumerkjalögin, sem tóku gildi 1. 

janúar 1992, að fyrirmynd. Þá skyldi taka mið af öðrum alþjóðlegum skuldbindingum, en samkvæmt 

EES-samningnum bar Íslandi að fylgja eftir ákvæðum bókunar frá 27. júní 1989 við 

Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja og einnig hafði Ísland gerst aðili að 

samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) sem fjalla skyldi um hugverkarétt í 

viðskiptum, m.a. á grundvelli TRIPS samningsins.8 Hinn 1. júní 1997 tóku núgildandi vörumerkjalög 

nr. 45/1997 gildi. Veigamestu nýmæli laganna voru ákvæði um alþjóðlega skráningu vörumerkja og 

um aðrar þjóðréttarlegar skuldbindingar. Þar að auki voru gerðar breytingar á málsmeðferð sem fólu 

það m.a. í sér að gert var ráð fyrir því að ELS tæki við hlutverki vörumerkjaskrárritara. Þá var breytt 

                                                            
3 Fyrir gildistöku þessara  laga höfðu einu vörumerkjaréttarákvæðin sem í gildi voru verið  í 280. gr. almennra 
hegningarlaga frá 25. júní 1869 en samkvæmt þeim var  heimilað að refsa þeim sem setti  heimildarlaust merki 
eða stimpil annars manns á vörur sem voru miklum mun lakari en stimpillinn eða merkið með sér ber, sjá Jón L. 
Arnalds:  Vörumerkjaréttur, bls. 16. 
4 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 17. 
5 Á tilskipuninni voru gerðar breytingar með nýrri tilskipun 2008/95/EC frá 22. október 2008 
6 Rétt er að ítreka það strax í upphafi að í ritgerðinni verður ekki vísað til annarra tilskipana en umræddrar og 
mun því verða vísa til hennar með þessum almenna hætti. 
7 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2081. 
8 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2081. 
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nokkuð reglum um skráningu vörumerkja og notkun, en ákvæði um markaðsfestu féllu brott. Jafnframt 

var sú breyting gerð að ekki dugir lengur að tilgreina þann flokk sem skrá á vörumerki fyrir heldur 

gera lögin ráð fyrir að tilgreina þurfi nákvæmlega hvaða vöru og þjónustu aðili hyggist auðkenna með 

merki sínu.9  

2.2 Staða vörumerkjaréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

Vörumerkjaréttur, höfundaréttur og einkaleyfaréttur teljast til hugverka- og auðkennaréttar 

sem er ein grein fjármunaréttar.10 Nánar tiltekið eru vörumerki persónubundin eignaréttindi 

þess aðila sem er skráður er eigandi þeirra11 eða hefur öðlast rétt til merkisins vegna notkunar 

og njóta réttindin verndar samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, sbr. 67. gr. l. 

33/1944. Ljóst er að vörumerki teljast til eignarréttinda og geta þ.a.l. haft verulegt fjárhagslegt 

gildi, einkum ef þau eru vel þekkt. Þá er rétthafa merkis einnig heimilt að framselja réttindi 

sín alfarið til annars aðila eða veita öðrum heimild til að hagnýta merki með svokölluðu 

nytjaleyfi, oftast gegn greiðslu.12 Þannig má einnig draga þá ályktun af 37. gr. laga um aðför 

nr. 90/1989 að vörumerki geti verið andlag fjárnáms enda ljóst að það er eign sem hefur 

fjárhagslegt gildi. Einnig er hægt er að tilgreina það nægjanlega, líkt og ákvæðið áskilur, með 

tilvísun í vörumerkjaskrá sem er opinber skráning vörumerkja. Það má því segja að vörumerki 

séu eins og hver önnur eign sem bera að hugsa vel um og vernda.13  

2.3 Stjórnkerfi vörumerkjaréttar á Ísland  

2.3.1 Einkaleyfastofa 

Með reglugerð nr. 188/1991 var Einkaleyfastofu (hér eftir ELS) komið á fót.14 Samkvæmt 1. 

gr. hennar er ELS ríkisstofnun með aðsetur í Reykjavík undir yfirstjórn iðnaðarráðherra og 

skipar hann forstjóra sem veitir stofnuninni forstöðu. Í frumvarpi því er varð að núgildandi 

vörumerkjalögum var gert ráð fyrir því að ELS tæki þannig við hlutverki 

vörumerkjaskrárritara en það hafði embættið verið kallað samkvæmt eldri lögum.15 

Hlutverk ELS er einkum að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, 

hönnunarvernd og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og 

                                                            
9 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2081. 
10 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur,  bls. 9. 
11 Vefsíða Einkaleyfastofu,  www.els.is, sótt þann 9.1.2009. 
12 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 9. 
13 Vefsíða Einkaleyfastofu,  www.els.is, sótt þann 9.1.2009. 
14 Reglugerð um Einkaleyfastofu nr. 188/1991 frá 24. apríl 1991. 
15 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2082. 
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alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.16 Umsóknir um skráningu 

vörumerkja eru þannig lagðar inn hjá stofnuninni sem annast skráningu þeirra og heldur 

vörumerkjaskrá fyrir allt landið.17  

2.3.2 Áfrýjunarnefnd í vörumerkjamálum 

Í 63. gr. vml. er kveðið á um að aðilar18 geti áfrýjað ákvörðunum og úrskurðum ELS um 

vörumerki til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir mun verða vísað til 

hennar sem áfrýjunarnefndar  og úrskurða hennar sem ÚÁ). Um nefndina gildir reglugerð nr. 

41/200019 sem sett er á grundvelli vml. Áfrýjun skal leggja fram skriflega í 

iðnaðarráðuneytinu innan lögboðins tveggja mánaða frestar skv. 63. gr. vml. og þurfa aðilar 

einnig að greiða áfrýjunargjald innan þess tíma. Séu þessi skilyrði ekki uppfyllt er erindum 

vísað frá nefndinni, sbr. ÚÁ nr. 7/2006 (NIKITA).20 Þegar áfrýjunarnefndin  fær mál í 

hendurnar skal hún taka afstöðu til atriða er varða form þess, m.a. um hæfi nefndarmanna með 

tilliti til ákvæða stjórnsýslulaga en nefndina skipa þrír menn sbr. 2. gr. reglugerðarinnar. 

Formaður stýrir starfi nefndarinnar en hann skal vera lögfræðingur með sérþekkingu á 

hugverkarétti og verður það að teljast eðlileg krafa vegna hins sérstaka eðlis réttindanna sem 

um ræðir. Að öllu jöfnu er  málflutningur fyrir áfrýjunarnefnd skriflegur og geta aðilar óskað 

eftir því að fá að skila inn greinargerðum. Heimilt er þó ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi að 

ákveða að málflutningur skuli vera munnlegur. Sé hann munnlegur mega hins vegar aðeins 

þeir nefndarmenn sem tóku þátt í allri meðferð málsins kveða upp úrskurð.21 Úrskurðir eru 

skriflegir og skal senda endurrit þeirra í ábyrgðarbréfi til aðila málsins, Iðnaðarráðuneytisins 

og ELS sem ber að gera nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við úrskurðinn.22  

                                                            
16 Sbr. 2. gr. reglugerðar um Einkaleyfastofu nr. 188/1991 frá 24. apríl 1991. 
17 Sbr. 12. gr. vml. 
18 Samkvæmt eldri vörumerkjalögum var einungis umsækjanda heimilt að áfrýja til áfrýjunarnefndar. 
Andmælanda var sá einn kostur fær að snúa sér beint til dómstóla. Á þetta reyndi m.a. í Hrd. 2000, bls. 3521 
(236/2000) þar sem andmælandi hélt því m.a. fram að þessi framkvæmd fæli í sér brot á jafnræðisreglu 
stjórnarskrár og stjórnsýslulaga. Hæstiréttur hins vegar staðfesti ákvörðun áfrýjunarnefndar um að vísa málinu 
frá nefndinni á þeim grundvelli að andmælandi hefði ekki lagaheimild til að skjóta ákvörðuninni þangað.  
19 Reglugerð um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 41/2000 frá 18. janúar 2000. 
20 Erindi þessu var vísað frá nefndinni þar sem tilskilið gjald hafði ekki borist Iðnaðarráðuneytinu innan 
lögbundins frests. 
21 Sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 41/2000 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 
22 Samkvæmt reglugerð um nefndina skal koma fram í úrskurði m.a. hvaða ákvörðun það er sem áfrýjað er, 
staður og dagsetning úrskurðar, nöfn aðila, málavaxtalýsing og kröfur aðila, rökstudd niðurstaða um sönnunar- 
og lagaatriði og loks úrskurðarorð. 
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2.3.3 Dómstólar 

Líkt og með aðrar ákvarðanir stjórnvalda hafa aðilar að málum fyrir ELS og áfrýjunarnefnd 

kost á að bera ákvarðanir stjórnvaldsins undir dómstóla. Fer um slíkt mál eftir ákvæðum laga 

nr. 91/1991 um meðferð einkamála.  Í 3. mgr. 63. gr. vml. er hins vegar tiltekinn ákveðinn 

tímafrestur en þar segir að ef aðilar máls óska úrskurðar dómstóla beri þeim að höfða mál 

innan þriggja mánaða frá þeim degi sem ELS tók ákvörðun eða áfrýjunarnefnd kvað upp 

úrskurð. 

2.4 Eigendur vörumerkja 

Í ritgerð þessari mun verða notast við heitið „rétthafar“ þegar vísað er til eigenda vörumerkja 

enda réttnefni yfir þá aðila sem eru handhafar þeirra réttinda sem vörumerki fylgja.23 

Samkvæmt eldri vörumerkjalögum gátu einungis atvinnurekendur skráð vörumerki og þar 

með verið eigendur slíkra merkja. Með vörumerkjalögum árið 1997 var hins vegar gerð 

breyting á þessu í samræmi við norræna löggjöf og heimild til að skrá vörumerki veitt öllum 

einstaklingum og lögaðilum.24 Í dag geta því bæði einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á 

vörumerki samkvæmt ákvæði 1. gr. vml. Enn er það þó gert að skilyrði að vörumerki þurfi að 

nota í viðskiptum eða atvinnustarfsemi og leiðir það af eðli vörumerkja. Hins vegar er 

notkunin algjörlega óháð formi eignarhalds og án tillits til vöru eða þjónustu sem sýslað er 

með.25 Vörumerkjaskrá er opinber skrá og er sönnunarstaða þess sem skráður er eigandi þar 

sterk um eignarétt hans.  

2.5 Hvað er vörumerki? 

Vörumerki er sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi skv. 1. 

gr. vml. Vörumerki lifa því ekki sjálfstæðu lífi heldur öðlast þau einungis virkni þegar þau eru 

notuð í raun í tengslum við ákveðnar vörur eða þjónustu.26 Í vörumerkjalögunum segir að 

vörumerki geti verið hvers konar tákn er birta má á prenti og til þess eru fallin að greina vörur 

eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Svipaðar skilgreiningar má finna í a-d 

lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar og í 15. gr. TRIPS en Parísarsamþykktin hefur ekki að 

geyma skilgreiningu á hugtakinu vörumerki. Samkvæmt orðabók Eddu hefur hugtakið tákn 

                                                            
23 Til rétthafa teljast einnig þeir sem hafa fengið sérstakt leyfi hjá eiganda til að nýta vörumerki á vörur sínar eða 
þjónustu, svokallaðir nytjaleyfishafar sbr. 1. mgr. 38. gr. vml. 
24 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2084. 
25 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2084. 
26 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 546. 
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verið skilgreint sem skynjanlegt merki sem bendir á eitthvað annað en sjálft sig.27 

Fræðimaðurinn Mogens Koktvedgaard kom fram með þessa skilgreiningu og sagði jafnframt 

að vörumerki mætti þannig skilgreina sem merki sem stuðlað gæti að sölu og tryggt skilyrði 

til markaðssetningar.28 Þessi skilgreining gildir enn og hafa fleiri fræðimenn stutt hana og sagt 

að vörumerki standi fyrir verðmæti fyrirtækis og að mikilvægt sé að vernda slíkt 

auglýsingaverðmæti og viðskiptavild.29 Til vörumerkja geta talist m.a. orð eða orðasambönd, 

myndir og teikningar, útlit, búnaður eða umbúðir vöru. Þessi upptalning er hins vegar ekki 

tæmandi heldur eru með henni einungis nefndar algengustu tegundir merkja sem lögin taka 

til.30 Þá þurfa vörumerki heldur ekki að vera skráð til að njóta verndar heldur tekur orðið 

vörumerki til allra skráningarhæfra auðkenna, hvort sem þau eru í raun skráð eða ekki.31  

2.6 Hlutverk og tilgangur vörumerkja 

Því hefur verið haldið fram að vörumerki hafi þrennskonar hlutverk, þ.e. upprunahlutverk, 

gæða- eða ábyrgðarhlutverk og loks fjárfestinga- og auglýsingarhlutverk.32  Þessi áhrif 

vörumerkja endurspegla í auknu mæli vörumerkjalöggjöf sem í dag heimilar skráningu 

sérhverra tákna sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og 

þjónustu annarra og veitir þeim vernd gegn skaðlegri notkun annarra af samskonar eða 

svipuðu merki.33 Því má segja að vörumerki bendi á uppruna vöru eða þjónustu, gefi 

framleiðendum færi á að byggja upp orðspor fyrir vöru sína með framtíðarsölu í huga og sé 

sem slíkt verðmætt tæki til markaðssetningar.34  

Upprunahlutverk vörumerkja felst í því að benda á uppruna vöru eða þjónustu og er það 

talið veigamesta hlutverkið.35 Í nútíma samfélagi eru vörumerki allsráðandi og þau birtast 

neytendum daglega í formi tákna sem eru hönnuð til að greina vörur og þjónustu eins aðila frá 

vörum og þjónustu annarra þannig að neytendur geti áttað sig á því að þeir séu að kaupa sér 

vörur sem stafa frá ákveðnum aðila. Engin krafa er hins vegar um að neytendur viti 

                                                            
27 Íslensk orðabók, Edda – útgáfa, Reykjavík 2002, bls. 1571. 
28 Mogens Koktvedgaard: Immaterialretspositioner, Juristforbundets forlag, Kaupmannahöfn 1965, bls. 161 og 
444. 
29 Marianne Levin: Ny varumarkeslag och ändringar i firmalagen, bls. 35, sjá og Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi 
merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á íslenskan vörumerkjarétt, bls. 358. 
30 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 26. 
31 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 25. 
32 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 586-587. 
33 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 540. 
34 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 359. 
35 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 358-359. 
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nákvæmlega hver sá aðili er.36 Það er því talið mikilvægt fyrir kaupendur að geta þekkt 

uppruna vöru.37  

Á grundvelli upprunahlutverksins verður gæða- og ábyrgðarhlutverkið til sem felst í því 

að neytendur tengi ákvæðin gæði við vöru eða þjónustu. Neytendur átta sig á því að þeir séu 

að kaupa sér vörur sem stafa frá ákveðnum aðila og merkið gegnir þannig hlutverki 

gæðastimpils.38 Vörumerki getur hins vegar ekki einungis haft jákvæð áhrif fyrir seljandann, 

heldur einnig neikvæð, þ.e. bent á slaka vöru.39  

Vörumerkjaréttur hefur í dag mikla fjárhagslega þýðingu og áhugi viðskiptalífsins á 

hinum  einföldustu vörumerkjum getur verið töluverður.40 Viðskiptavild sem bundin er í 

þekktum merkjavörum getur því verið mjög verðmæt og í raun oft aðalverðmæti viðkomandi 

fyrirtækis eða starfsemi. Þannig hefur verið litið á þau sem tæki til að auglýsa vörur og 

þjónustu og ennfremur sem fjárfestingartækifæri.41 Hagsmunir rétthafa og neytenda fara því 

saman að þessu leyti þar sem auðkennið hefur upplýsinga- og auglýsingagildi en án slíks 

aðgreiningarmöguleika væru auglýsingar og markaðsframboð óhugsandi. Auglýsing 

merkjavöru gengur þannig verulega út á það að byggja upp eða viðhalda dálæti neytenda á 

henni og skapa rétthafanum þannig vissa verndaða samkeppnisstöðu.42  

2.7 Stofnunarháttur vörumerkja 

2.7.1 Vörumerkjaréttur getur stofnast með skráningu eða notkun 
Vörumerkjaréttur stofnast ekki einungis með skráningu heldur getur hann einnig stofnast með 

notkun vörumerkis hér á landi fyrir vöru eða þjónustu sbr. 1. mgr. 3. gr. vml.43 Samkvæmt 

orðalagi ákvæðisins er ljóst að vernd vörumerkis sem fengin er með notkun er efnislega hin 

sama og vernd skráðra merkja.44 Strangari kröfur eru hins vegar gerðar til sönnunar um það að 

til verndar hafi stofnast þó verndin sé sú sama þegar sýnt hefur verið fram á að hún sé til 

staðar. Þ.e. verndin er að meginstefnu jafn víðtæk sama hvernig rétturinn verður til.45  

                                                            
36 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 540. 
37 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 359. 
38 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 540. 
39 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 358-359. 
40 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 368. 
41 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 540. 
42 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 10. 
43 Samkvæmt eldri vörumerkjalögum var einnig gert ráð fyrir svokallaðri markaðsfestu sem stofnunarhætti 
vörumerkjaréttar en með setningu núgildandi laga voru ákvæði þess efnis felld úr gildi. 
44 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2085. 
45 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 27. 
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2.7.2 Tilgangur og ávinningur þess að skrá vörumerki 
Þar sem vörumerkjaréttur getur stofnast samkvæmt gildandi lögum með skráningu og notkun 

vaknar upp sú spurning hvers vegna aðilar kjósa að eyða tíma sínum og fjármunum í það að 

skrá vörumerki þegar það nýtur verndar engu að síður vegna notkunar merkisins.  

Töluverð forréttindi fylgja því að hafa réttindi sín opinberlega skráð. Forgangsréttur er án 

efa talinn vera til staðar og aðili fær öryggi fyrir því að hann geti tekið merki í notkun án þess 

að eiga á hættu að brjóta á réttindum annarra. Fyrst og fremst er það hins vegar betri 

sönnunarstaða um tilvist réttindanna, umfang þeirra og eignarrétt rétthafa sem er helsti kostur 

skráningar en hún er mun auðveldari þegar um skráð merki er að ræða heldur en þegar vernd 

er talin hafa stofnast fyrir notkun. Þannig hvílir sönnunarbyrði um notkun merkis á þeim sem 

telur sig njóta réttarverndar og þarf hann að bera hallann af því ef honum tekst ekki á 

sannanlegan hátt að sýna fram á notkun sína á merkinu,46 sbr. ÚÁ nr. 13/2007 (SAGA FURS) 

þar sem andmælanda við skráningu tókst ekki að sýna fram á að hann hefði stofnað til réttar 

með notkun á vörumerkinu SAGA FURS OF SCANDINAVIA og gat því ekki komið í veg 

fyrir skráningu vörumerkisins SAGA CASA. Í ÚÁ nr. 4/2005 (IMG) tókst aðila hins vegar að 

sýna fram á notkun sína á merkinu IMG ÞEKKINGARSKÖPUN fyrir skráningardag þess, og 

þar af leiðandi einnig fyrir forgangsréttardag síðara merkisins sem hann hélt uppi mótmælum 

gegn skráningu á. Þar sem eldri réttur gengur fyrir yngri tókst honum þannig að koma í veg 

fyrir skráningu síðara merkisins.  

Mikilvægur kostur við skráningu merkis er jafnframt sá að hægt er að ná víðtækri vernd 

fyrir merki á tiltölulega skömmum tíma þar sem ekki er gerð krafa um raunveruleg not af 

merki fyrir skráningu. Merki getur því öðlast vernd án þess að hafa verið notað yfirleitt. Við 

skráningu gengur hins vegar notkunarskylda í garð en grundvöll hennar má finna í 1. mgr. 25. 

gr. vml. Í ákvæðinu segir að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan 

fimm ára frá skráningardegi geti hver sá sem hagsmuna hefur að gæta höfðað mál gegn 

honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi.47 Þá er einnig gert ráð fyrir því að notkun 

vörumerkisins verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu þó það sé 

ekki sérstaklega tiltekið í lagaákvæðinu sjálfu.48  Notkunarskylda þessi var nýmæli sem 

lögfest var hér á landi á grundvelli tilskipunarinnar. Var henni ætlað að koma í veg fyrir það 

að eigendur vörumerkja gætu tryggt öryggi merkja sinna út fyrir þá vöruflokka sem þeir 

notuðu merkið fyrir með því einfaldlega að skrá það í fleiri flokka.  
                                                            
46 Alþt. 1996-1997, A–deild, bls. 2085. 
47 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2096. 
48 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2096. 
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Við skráningu þurfa merki að uppfylla ákveðin skráningarskilyrði. Geri þau það ekki fást 

þau ekki skráð. Þau er hins vegar vel hægt að nota sem vörumerki en þau njóta þá ekki 

verndar sem slík og rétthafar þeirra geta ekki hindrað notkun annarra á eins eða líku merki. 

Með tímanum er síðan mögulegt að vörumerki sem ekki fæst skráð í upphafi öðlist sérkenni 

með notkun og geti þannig orðið skráningarhæft og skapað með því vörumerkjarétt.49 

2.8 Nánar um skráningu vörumerkja 

2.8.1. Skráningarferli 

Einungis er hægt að skrá vörumerki og það sem ekki getur talist vörumerki ber að hafna frá 

skráningu.50 Um skráningu vörumerkja gildir reglugerð nr. 310/1997, með síðari breytingum. 

Samkvæmt henni ber að leggja umsókn um skráningu inn hjá ELS51 og skal umsóknin 

innihalda vörumerkið sjálft með tilgreiningu um það í hvaða vöru- og/eða þjónustuflokka það 

óskast skráð í samræmi við ákvæði Nice-sáttmálans frá árinu 1957 um alþjóðlega flokkaskrá 

vörumerkja (sjá nánar kafla 2.8.8) og upplýsingar um umsækjanda. ELS gefur umsókn 

dagsetningu við móttöku og öðlast merkið með því vernd frá þeim degi, sbr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Tilkynningunni skal jafnframt fylgja lögboðin greiðsla sbr. reglugerð nr. 

916/2001 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki o.fl.52  

2.8.1.1. Umsóknir rannsakaðar „ex officio“ 
Allar umsóknir um skráningu eru rannsakaðar „ex officio“. Í því felst að litið er sérstaklega til þess 

hvort formkröfur um sérkenni vörumerkja skv. 13. gr. vml. og önnur skráningarskilyrði skv. 14. gr. 

vml. séu uppfyllt. Þar að auki felst í skoðuninni mat ELS á því hvort villast megi á merki sem sótt er 

um og vörumerki sem þegar hefur verið skráð hér á landi.53 Hið síðarnefnda, þ.e. mat á ruglingshættu 

við fyrri merki, er í algjörri andstæðu við skráningarferli Evrópuvörumerkisins hjá OHIM54 en þar eru 

umsóknir ekki skoðaðar ex officio heldur eru öll merki skráð, óháð skráningu fyrri merkja uppfylli þau 

formlegu skráningarskilyrðin. Það er síðan undir eigendum eldri skráninga komið að fylgjast með 

                                                            
49 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2085. Sjá einnig ÚÁ nr. 5/2001 (JÓLASÍLD) þar sem álitaefnið var það hvort 
heimilt væri að skrá vörumerkið JÓLASÍLD sem væri almennt lýsandi en hefði öðlast sérkenni með notkun. Var 
niðurstaðan sú að svo hefði ekki verið. 
50 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 652. 
51 Umsókn skal vera á íslensku og undirrituð af umsækjanda eða umboðsmanni hans sbr. 1.gr. reglugerðar nr. 
310/1997  um skráningu vörumerkja o.fl. 
52 Samkvæmt 6. gr. reglugerðarinnar með síðari breytingum sem tóku gildi 1. mars 2008 er núverandi 
skráningargjald fyrir hvert vörumerki 17.700,- og er innifalin í þeirri upphæð skráning í einn vöru- eða 
þjónustuflokk. Fyrir hvern auka vöru- eða þjónustuflokk greiðast 3.500.-  
53 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur,  bls. 39. 
54 The Office for Harmonization in the Internal Market sem er skráningaraðili Evrópuvörumerkisins. 
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nýskráningum og andmæla þeim ef tilefni er til. Fjöldi andmæla er því mikill og mörgum málum er 

áfrýjað.55   

2.8.2 Andmæli við skráningu 
Telji ELS ástæðu fyrir höfnun á skráningu vera til staðar skal umsækjanda send rökstudd 

synjun og honum veittur kostur á að skýra mál sitt sbr. 19. gr. vml.  ELS i kjölfarið að nýju 

afstöðu til umsóknarinnar og tilkynnir aðilum um endanlega ákvörðun sína og upplýsir 

jafnframt um áfrýjunarheimild skv. 63. gr. vml. Í ÚÁ nr. 12/2003 (ÚRVALSVÍSITALA) hafði 

áfrýjandi ekki skilað greinargerð til ELS á grundvelli 19. gr. líkt og honum gafst kostur á 

heldur fór hann beint með málið til áfrýjunarnefndar. Var talið að með þessu hefði hann ekki 

tæmt endurskoðunarmöguleika sína og var málinu vísað frá nefndinni. Í úrskurðinum sagði að 

tilgangur lögboðinna fresta hjá ELS væri að gefa aðilum kost á að koma sjónarmiðum sínum 

varðandi fyrirhugaðar ákvarðanir á framfæri. Túlka yrði áfrýjunarheimild vml. með hliðsjón 

af ákvæði 19. gr. sömu laga og 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem setur skilyrði 

um að eingöngu sé unnt að kæra endanlegar ákvarðanir. Hér var ekki talið að um slíka 

endanlega ákvörðun hefði verið að ræða.  

Ennfremur er heimilt að andmæla skráningu merkis eftir birtingu þess í ELS-tíðindum og 

er það gert á grundvelli 22. gr. vml. sem fjallar ennfremur um málsmeðferð í kjölfar þess. 

Hver sem er getur borið fram andmæli þar sem það er ekki  skilyrði að andmælandi sýni fram 

á að hann hafi lögmætra hagsmuna að gæta.56 Andmælum skal koma á framfæri með því að 

skila skriflegri greinargerð til ELS innan tveggja mánaða frá birtingardegi merkisins. Eiganda 

skráningarinnar er þá tilkynnt um andmælin og honum gefinn kostur á að tjá sig um þau. ELS 

úrskurðar svo í málinu og tilkynnir andmælanda og eiganda skráningar hvort merkið fullnægir 

skilyrðum eða er ógilt að hluta eða öllu leyti.  

2.8.3 Skilyrði skráningar 

Í 1. mgr. 13. gr. vml. eru sett fram þau skilyrði sem vörumerki þurfa uppfylla til að vera skráð 

í vörumerkjaskrá. Merki þurfa að vera til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum 

annarra. Þá er ljóst að um einhvers konar merki þurfi að vera að ræða og þarf það að hafa 

nægjanlega aðgreiningareiginleika. Þannig er það sérstaklega tiltekið að það teljist ekki 

nægjanlegt sérkenni ef merki gefur einungis til kynna tegund vöru, ástand hennar, magn, 

notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd.  Sama á við um tákn eða orðasambönd 
                                                            
55 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 687-689. 
56 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2095. 
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sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Vörumerki mega því hvorki vera 

lýsandi fyrir þá vöru sem þau óskast skráð fyrir né vera almennt þekkt sem tegundarheiti fyrir 

vöruna. Því er ljóst að um merki þarf að vera að ræða, sem unnt er að koma á framfæri 

myndrænt, hefur til að bera ákveðin sérkenni og er til þess fallið að greina frá uppruna vöru 

og þjónustu án þess þó að vera lýsandi.  

2.8.3.1 Almennt  

Í upphafi skal það ítrekað að 2. gr. vml. heimilar að nota í vörumerki öll tákn sem hægt er að 

sýna á myndrænan hátt, m.a. orð, mynstur, vígorð57, bók- eða tölustafi58, lögun vöru eða 

vöruumbúða, svo fremi sem þau eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda 

frá vörum eða þjónustu annarra.59 Ekki er hér um tæmandi talningu á táknum að ræða.60 

Þannig hefur umsóknum um skráningu hljóð-, lyktar- og litamerkja fjölgað hér á landi sem og 

erlendis og hefur dómstóll EB fallist á að skilyrði fyrir skráningu slíkra merkja séu uppfyllt61 

þó enn gæti nokkurs íhalds í þeim efnum hér á landi. 62  

                                                            
57 Sjá ÚÁ nr. 17/2005 (VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ) en þar fékkst umrætt slagorð ekki 
skráð sem vörumerki þar sem það var ekki talið uppfylla það skráningarskilyrði laganna að vera sérkennandi og 
ekki lýsandi. 
58 Í ÚÁ nr. 2/2000 (DSE) var sótt um skráningu á orðmerkinu DSE fyrir bifreiðar. Var skráningunni hafnað hjá 
ELS þar sem merkið var ekki talið hafa uppfyllt skilyrði laganna um sérkenni þar sem bókstafirnir væru ekki 
stílfærðir. Á þessum tíma hafði hins vegar verið gerð breyting á vml. þar sem krafan um að bókstafsmerki hefði 
sérkennilegt lag var felld niður. Málið fór fyrir áfrýjunarnefnd sem komst að þeirri niðurstöðu að í kjölfar 
lagabreytinga og til samræmis við þróunina hjá nágrannaþjóðum okkar væri ekkert því til fyrirstöðu að skrá 
bókstafi sem orðmerki ef þau uppfylltu önnur skráningarskilyrði svo sem um sérkenni. Þannig varð niðurstaðan 
sú að bókstafsmerkið DSE var talið uppfylla skilyrði um sérkenni og aðgreiningareiginleika í sjálfu sér og teldist 
þar af leiðandi skráningarhæft enda taldist það ekki lýsandi eða óskráningarhæft af öðrum ástæðum. Í ÚÁ nr. 
6/2001(T 1) kom skráning bókstafa/tölustafa einnig til skoðunar. Var einungis um að ræða einn bókstaf og einn 
tölustaf eða merkið T 1. Sagði nefndin að almennt yrði að telja aðgreiningareiginleika tveggja tákna merkja 
veikan. Fara yrði mjög varlega í að viðurkenna vörumerkjarétt í þannig tilfellum og ekki viðurkenna hann nema 
ljóst sé að merkið hefði sérkenni sem skapaði því ótvíræða aðgreiningareiginleika. Til þess að tveggja tákna 
merki teldist hafa sérkenni yrði eitthvað sérstakt að koma til. Ekki var talið að um slíkt væri að ræða í þessu máli. 
Í ÚÁ nr. 12/2002 (3L) kom svo aftur til skoðunar skráning á merki sem einungis samanstóð af bókstaf og 
tölustaf. Í þetta sinn sagði nefndin: “Fyrir liggur að framkvæmd varðandi skráningarhæfi tveggja stafa 
stílfærðra merkja hefur og er að breytast í aðildarríkjum EES. Því verður að telja að ekki séu efni til þess að 
framkvæmd hérlendis sé önnur hvað varðar slík merki þar sem það gæti torveldað frjálsan flutning vöru og 
þjónustu”  Á þessum grundvelli heimilaði nefndin skráninguna. 
59 Sjá einnig 2. gr. breytingarlaga frá 21. desember 2008 á fyrstu tilskipun ráðsins um samræmingu á lögum 
aðildarríkja um vörumerki en sú tilskipun hafði að geyma breytingar á upprunalegu vörumerkjatilskipuninni frá 
árinu 1989. Sjá einnig 15. gr. TRIPS samningsins.  
60 Thomas Riis: Intellectual Property Law: Denmark,  bls. 137. 
61 Um er að ræða hin svokölluðu Sieckmann skilyrði sem eru sjö talsins og fjalla um framsetningu merkis í 
umsókn. Skilyrðin má rekja til úrskurðar dómstóls EB í málinu samnefndu máli sbr. EBD, mál C- 273/00, ECR 
2002, bls. I- 11737. Samkvæmt þeim dómi þarf framsetningin að vera; skýr og greinargóð, nákvæm, 
innihaldsrík, aðgengileg, skilmerkileg, varanleg og hlutlaus.61 
62Sjá ÚÁ nr. 16/2004 (UPS) þar sem sótt var um skráningu á litnum brúnum sem vörumerki fyrir 
flutningsþjónustu og bæði lögð fram litaprufa, alþjóðlegur litakóði og upplýsingar um notkun merkisins en þrátt 
fyrir það fékkst merkið ekki skráð og er því ljóst að enn eru gerðar mjög strangar kröfur til skráningar lita sem 
vörumerkja. 
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2.8.3.2  Þarf að vera tákn 

Sú meginregla gildir að sé merki til þess fallið að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum 

og þjónustu annarra aðila þá er það hæft til að vera vörumerki. Það er þó ekki sjálfgefið að 

það teljist vera vörumerki heldur þarf það einnig að uppfylla önnur skilyrði laganna. Líti 

neytendur hins vegar ekki á merki sem vörumerki, heldur einfaldlega sem annars konar tákn 

þá getur merkið ekki gegnt því hlutverki sínu að greina á milli vöru og þjónustu og telst þ.a.l. 

ekki vera vörumerki. Þetta á t.d. við um einn punkt, plúsmerki, einstakan staf sem ekki er 

skrifaður á tiltekinn hátt o.s.frv.  

2.8.3.3 Þarf að vera hægt að koma á framfæri myndrænt 

Vörumerki þarf að vera unnt að sýna á myndrænan hátt. Í þessu skilyrði felst að vörumerki 

þarf að vera hægt að prenta út á blað.63 Skilyrðið leiðir af 2. gr. vml. en jafnframt er þetta gert 

að skilyrði í 2. gr. tilskipunarinnar. Í TRIPS samningnum, 15. gr., segir hins vegar að 

aðildarríki geti gert það að skilyrði skráningar að merki þurfi að vera skynjanleg sjónrænt. Er 

þetta skilyrði TRIPS í raun tvírætt þar sem það getur bæði þýtt að ekki megi skrá merki nema 

hægt sé að sjá það líkt og PEPSI eða BMW en það getur einnig þýtt að merki geti verið skráð 

sama hvort það sjáist eða ekki svo lengi sem hægt er að leggja fram skriflega lýsingu á 

merkinu.64 Þar sem slík skrifleg lýsing á merki getur gefið í skyn mismunandi útgáfur í huga 

almennings má segja að þessi regla TRIPS samningsins um að sjónræn skynjun sé nægileg sé 

ekki æskileg. Þannig er mun skýrari regla að styðjast við svipaðar reglur og eru gildandi 

samkvæmt vml. um framsetningu á myndrænan hátt.  

2.8.3.4 Þarf að geta greint frá uppruna vöru og þjónustu 

Einn megin tilgangur vörumerkis er að greina frá uppruna vöru og þjónustu. Má í raun segja 

að þetta sé aðal tilgangur vörumerkja. Ljóst er að aðilar geta ekki greint vörur eins eiganda frá 

vörum annarra ef merkið skortir aðgreiningareiginleika. Í þessu felst að merki mega ekki vera 

lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem þeim er ætlað að standa fyrir og þá verða vörumerki 

að hafa sérkenni sem greina það frá öðrum merkjum.65 

                                                            
63 Thomas Riis: Intellectual Property Law, Denmark, bls. 136. 
64 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 67. 
65 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2089-2090. 
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2.8.4 Sérkenni  
Vörumerki þurfi að vera auðkennandi fyrir vörur og þjónustu. Þau verða því að hafa 

aðgreiningareiginleika og í því felst að þau verða að hafa sérkenni.66 Er þetta skilyrði rökstutt 

með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda 

frá vörum annarra og hins vegar er ekki talið rétt að einhver fái einkarétt á orðum sem allir á 

viðkomandi sviði viðskipta hafa þörf á að nota.67 Sérkenni merkis er öðru fremur andlag 

vörumerkjaréttar, og hefur sú meginregla gilt að því ríkara sérkenni sem merki hefur því meiri 

vernd er því veitt og þar skiptir frumleiki töluverðu máli.68 Þannig er orðum sem sérstaklega 

hafa verið fundin upp og eru því sérkennandi frá upphafi (e. inherently distinctive) veitt rík 

vernd.69 Almennt eru hins vegar ekki gerðar miklar kröfur til sérkenna merkja. Nægilegt hefur 

verið talið að þau hafi eitthvað sérkenni (e. some distinctiveness), jafnvel þó það sé ekki 

mikið. Að sama skapi eru merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum 

eða viðbótum gefa til kynna tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna eða 

hvenær varan er framleidd hreinlega ekki talin hafa nægjanlegt sérkenni sbr. 1. mgr. 13. gr. 

vml. og njóta því ekki verndar (e. no distinctiveness). Þá eru tákn eða orðasambönd sem 

teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli sbr. 2. mgr. 13. gr. almennt ekki 

skráningarhæf. Ákvæðið gerir hins vegar ráð fyrir því að jafnvel þótt merki hafi í upphafi ekki 

verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd.70 Við mat á því hvort 

nægjanlegt sérkenni hafi orðið til fyrir notkun skal líta til allra aðstæðna og hafa einkum til 

hliðsjónar tímalengd og hversu víðtæk notkun merkisins hefur verið.71 Áfrýjunarnefnd hefur 

oft haft sérkenni merkja til skoðunar, sbr. m.a. ÚÁ nr. 12/2004 (SILK ESSENTIAL). Í málinu 

kom til skoðunar hvort að merkið SILK ESSENTIAL teldist vera lýsandi fyrir þær vörur sem 

það óskaðist skráð fyrir og hvort það hefði nægjanlegt sérkenni. Nefndin taldi að við mat á 

því hvort merki uppfyllti skilyrði um sérkenni þyrfti að hugsa um hvert tilvik fyrir sig og meta 

aðstæður allar. Ekki væri hægt að styðjast við fordæmi en hægt væri að líta til þeirra 

sjónarmiða sem almennt hefði verið beitt í úrskurðum og dómum við mat á sérkenni. Vísaði 

nefndin einkum til úrskurðar dómstóls EB í hinu svokallaða Baby-dry máli72 en þar var 

áhersla lögð á það að merki gæti talist uppfylla sérkenni ef samsetning þess væri ekki 

                                                            
66 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 57. 
67 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2089. 
68 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 30. 
69 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 91. 
70 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2090. 
71 Í ÚÁ nr. 5/2001 (JÓLASÍLD) reyndu umsækjendur að halda því fram að þar sem JÓLASÍLD væri vörumerki á 
dýrri sérvöru þá hefði það áunnið sér sérkenni fyrir notkun fyrr. 
72 EBD, mál C-383/99, ECR 2001, bls. I-6251. 



19 

 

,,eingöngu” lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Einnig 

vísaði nefndin til álits Jacobs aðallögsögumanns í Doublemint málinu73 þar sem fram kom að 

ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika 

vöru eða þjónustu miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni 

þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Komst nefndin að því á grundvelli 

túlkunarreglna sem lagðar voru fram í álitinu að merkið SILK ESSENTIAL hefði yfir að búa 

nokkru sérkenni og væri því ekki lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það óskaðist skráð 

fyrir. 

2.8.5 Merki lýsandi fyrir vörur og þjónustu sem það óskast skráð fyrir 
Reglan um bann við skráningu lýsandi merkja er ein af einkennum þróaðra vörumerkjakerfa. 

Hún er í sterkum tengslum við hina svokölluðu Keep-free kenningu (þ. Freihaltebedurfnis)74 

en í reglunni felst að óheimilt er að skrá merki sem gefur til kynna tegund vöru, ástand, magn, 

notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd.75 „Keep-free“ reglan kemur fram í 4. 

gr. vml. en grundvöllur hennar og reglunnar um að ekki megi skrá lýsandi merki er sá að ekki 

sé rétt að veita einkarétt á orðum og myndum sem viðskiptalífið hefur þörf fyrir og koma 

þannig í veg fyrir notkun annarra á þeim með stuðningi vörumerkjaverndar. 76  

Líkt og fram kom í Silk essential málinu77 fyrir áfrýjunarnefnd og reifað var hér að framan 

voru skilgreind þrjú viðmið í áliti Jacobs aðallögsögumanns í Doublemint málinu78 við mat á 

því hvort merki væri lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri 

líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Í öðru lagi hvort 

orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum 

vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri 

verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað. Í þriðja lagi bæri svo að taka mið af 

                                                            
73 Álit Jacobs aðallögmanns í Doublemint málinu sbr. EBD, mál C-191/01, ECR 2003, bls. I-12447. 
74 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 102. 
75 Sjá 1.mgr. 13.gr. vml. 
76 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 59. Sjá einnig m.a. ÚÁ nr. 3/2003(HI-CONTROL) en þar var hafnað 
skráningu á merkinu HI-CONTROL fyrir hjólbarða Var orðasambandið talið lýsa þeim eiginleikum hjólbarða að 
veita ökumanni mikla stjórn við akstur þess ökutækis sem hjólbarðarnir eru notaðir á. Slík lýsing á ástandi og 
eiginleikum hjólbarða og álíkra vara verður að telja að öllum sem stunda viðskipti með slíkar vörur verði að vera 
heimilt að nýta hana. 
77 Sbr. ÚÁ nr. 12/2004 (SILK ESSENTIAL). 
78 Álit Jacobs aðallögmanns í Doublemint málinu sbr. EBD, mál C-191/01, ECR 2003, bls. I-12447. 
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því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið 

ætti að auðkenna.79  

Með hliðsjón af því sem að framan er rakið er ljóst að ef merki hefur eingöngu að geyma 

almenn orð sem engin sérkenni hafa verður umsókn um skráningu hafnað.80 Rétt er hins vegar 

að hafa í huga að orð geta verið lýsandi án þess að beinlínis sé hægt að fullyrða um í hverju 

lýsingin sé fólgin, þ.e orð eins og extra, super, 100% o.s.frv.81 Í framkvæmd hefur ekki verið 

talið rétt að skrá slík merki enda ljóst að með einkarétti eins aðila á notkun slíkra merkja 

myndi vera komið í veg fyrir heimila notkun annarra á þeim. Þá er rétt að geta þess að 

merking orða hindrar aðeins skráningu á því sem vörumerki þar sem merking þess hefur 

þýðingu í sambandi við þá vörutegund sem skrásetja skal merkið fyrir. Til að mynda hefði 

orðið „Apple“ ekki verið skráningarhæft fyrir epli en það var það fyrir tölvur.  

2.8.6 Ekki hagnýtt gildi 
Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. geta merki sem sýna útlit vöru talist vörumerki en þar 

er útlit, búnaður eða umbúðir vöru nefnt sem dæmi um tákn. Undantekningu frá þessu má 

finna í 2. mgr. 2. gr. vml. sem kveður á um að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni 

sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna 

tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana. 

Takmörkunin sem felst í þessu ákvæði byggir á ákvæði 2. mgr. 2. gr. dönsku 

vörumerkjalaganna nr. 162/1997 eftir aðlögun þeirra að e-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. 

Hefur meginástæða þessarar takmörkunar verið sú að ekki hefur verið rétt að veita því 

ótímabundna vörumerkjavernd sem fremur fellur undir önnur svið hugverkaréttarins. 

Áfrýjunarnefndin hafði þetta til umræðu í ÚÁ nr. 8/2003(ROLEX) þar sem sótt var um 

skráningu á myndmerki í þrívídd. Um var að ræða litlausa mynd af armbandsúri án skífu sem 

sýndi einkum lögun þess. Áfrýjunarnefndin hafnaði skráningu merkisins á þeim grundvelli að 

merkið gæti hugsanlega notið verndar að höfundarétti eða samkvæmt lögum um hönnun en 

það miðaði ekki að því að neytendur gætu aðgreint vörur eiganda frá vörum annarra 

framleiðenda og gæti því ekki gegnt hlutverki vörumerkis. Eins hefur dómstóll EB tekið undir 

                                                            
79 Hefur Áfrýjunarnefndin m.a. vísað til þessara viðmiða í úrskurðum sínum í málunum ÚÁ nr. 12/2004 (SILK 
ESSENTIL) og ÚÁ nr. 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og stuðst þar við Álit Jacobs lögsögumanns 
(Advocate General), dags. 10. apríl 2003 sbr. EBD, mál C-191/01, ECR 2003, bls. I-12447.  
80 Dæmi um það má nefna ÚÁ nr. 5/2001 (JÓLASÍLD) en þar var vörumerkið talið mjög lýsandi fyrir þá vöru 
sem það átti að auðkenna, þ.e. marineraða síld sem seld yrði í kringum jól og áramót og var því ekki skráð enda 
ekki talið hafa öðlast nægilegt sérkenni fyrir notkun. 
81 Dæmi um þessi orð eru tiltekin í greingerð þeirri sem fylgir núgildandi vörumerkjalögum sbr. Alþt. 1996-
1997, A-deild, bls. 2090. 
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þessi sjónarmið í Philips/Remington málinu82 sem fjallaði um skráningu þriggja hausa 

rakvélar sem vörumerki. Var svo ekki talið þar sem lögunin væri hagnýt og með skráningunni 

væri komið í veg fyrir að aðrir gætu nýtt sér þessa lögun vörunnar.  

2.8.7 Vörumerki sem óheimilt er að skrá 
Ákvæði 1.mgr. 14. gr. vml. fjallar um þær tegundir merkja sem óheimilt er að skrá. Má þar 

helst nefna að óheimilt er að skrá merki sem villast má á við opinber skoðunar- og 

gæðamerki,83 merki sem almennt eru talin villa um fyrir mönnum,84 merki sem andstæð eru 

lögum eða allsherjarreglu eða eru til þess fallin að valda hneyksli. Þá er í 4. tölul. 1. mgr. lagt 

bann við skráningu merkis sem gefur til kynna að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, 

nafn annars manns eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign. Þá er einnig óheimilt að 

skrá merki sem brjóta gegn höfundarétti skv. 5. tölul. en í því sambandi er almennt miðað við 

verk sem njóta verndar á grundvelli höfundalaga nr. 73/1972.85 Ákvæði 6., 7.86 og 8. tölul. 1. 

mgr. 14. gr. fjalla síðan um skráningu á merkjum sem geta valdið ruglingi við áður skráð 

merki, alþekkt merki eða merki sem skráð hafa verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu. 

Ákvæðið tekur til allra vörumerkja, bæði skráðra og þeirra sem eru notuð hér á landi og er 

ELS falið að kanna hvort merki kunni að brjóta gegn rétti annarra, sbr. ofangreinda umfjöllun 

í kafla 2.8.1.1 um skoðun ELS á vörumerkjaumsóknum að eigin frumkvæði (ex officio). 

Vitanlega getur könnun sú einungis dugað skammt hvað varðar merki sem hafa öðlast vernd 

fyrir notkun og er því lögð ríkari krafa á þá rétthafa að andmæla skráningu merkja sem þeir 

telja brotlega gegn sínu eigin merki.87  

                                                            
82 EBD, mál C-299/99, ECR 2001, bls. I-05475. 
83 Sjá ÚÁ nr. 26/2004 (UN ICELAND) þar sem hvorugur málsaðila átti rétt til merkisins UN ICELAND þar sem 
það var talið vísa til útibús Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og ganga því gegn ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 
84 Hér er, skv. skýringum lagagreinarinnar í grg. með lögunum,  t.d. átt við það hvort líklegt sé að menn láti 
blekkjast t.d. um tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna eða framleiðslutíma. Alþingistíðindi, 
bls. 2090. Sjá einnig ÚÁ nr. 3/2000 (KAUPHÖLL LANDSBRÉFA) en þar komst nefndin að því að vörumerkið 
KAUPHÖLL LANDSBRÉFA væri villandi og því var það ekki talið uppfylla skráningarskilyrði laganna en fyrir 
lá að umsækjandi  stundaði ekki kauphallarstarfsemi heldur aðra starfsemi á sviði fjármálamarkaða og ÚÁ nr. 
32/2004 (NEW YOU SUPER FUDGE CHUNK) en merkið var talið villandi um uppruna vörunnar en ekkert lá 
fyrir um tengsl hennar við New York. Ennfremur ÚÁ nr. 18/2004 (US BASIC) þar sem engin tengsl voru við 
Bandaríkin líkt og látið var í ljós og var það talið villandi sbr. 2. tölul. 1.mgr. 14.gr. 
85 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2091. 
86 Nánar verður fjallað um 7. tölul. 1. mgr. 14.gr. vml. í kafla 4.4.3 en hann tekur til svokallaðra alþekktra merkja 
og á reglan sér stoð í 6.gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar. 
87 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2090. 
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2.8.8 Merki þarf að vera skráð í tiltekna flokka 

Umfang vörumerkjaréttar ræðst m.a. af vörumerkinu sjálfu og þeim vörum eða þjónustu sem 

óskað er skráningar fyrir.88 Skylda er að tilgreina nákvæmlega hvaða vörur og þjónustu aðili 

hyggst auðkenna með merki sínu þar sem margir flokkar eru víðtækir, sbr. 16. gr. vml.89  

Tilgangur ákvæðis 16. gr. vml. er annars vegar að koma í veg fyrir of víðtæka vernd 

vörumerkja og hins vegar að vera til hagræðis fyrir skráningaryfirvöld við að skipuleggja og 

halda utan um vörumerkjaumsóknir og skráningar og við mat á ruglingshættu. Merki öðlast 

þannig einungis vernd fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir en ekki fyrir allar vörur og 

þjónustu líkt og virðist vera almennur misskilningur. Undantekning frá þessu er gerð varðandi 

vel þekkt vörumerki sem í sumum tilvikum geta öðlast vernd óháð flokkaskiptingu eins og 

nánar verður komið að síðar. 

Skráning vörumerkja hér á landi styðst við Nice sáttmálann um alþjóðlega flokkun vöru 

og þjónustu vegna skráningar vörumerkja frá árinu 1957 líkt og tiltekið er í athugasemd með 

12. gr. vml. Þessari flokkun hefur verið fylgt hér um árabil en hún kom inn með 

vörumerkjalögum nr. 47/1968 og því hafa vörumerki verið skráð hér á landi í samræmi við 

alþjóðlega flokkun frá árinu 1969.90 Formleg aðild Íslands að Nice sáttmálanum miðast hins 

vegar við 9. apríl 1995.91 Sáttmálanum er ætlað að samræma skráningu vörumerkja um heim 

allan og auðvelda þannig umsækjendum um vörumerki athugun á því hvort að vörumerki er 

laust eður ei.92 Á þessum tímapunkti eru ekki öll lönd heimsins aðilar að sáttmálanum en 

stefnan í átt að meiri samræmingu í landbundnum og svæðisbundnum vörumerkjakerfum er 

líkleg til að leiða til þess á endanum að kerfið verði tekið upp um heim allan.93 Með 

núgildandi vörumerkjalögum var gerð sú breyting að ekki er lengur heimilt að skrá merki fyrir 

flokka í heild sinni og þannig „taka frá“ heilu flokkana sbr. 16. gr. vml. Í dag er því heimilt að 

skrá eins eða lík merki fyrir vörur eða þjónustu í sama flokki, að því gefnu að um mjög ólíka 

vöru eða þjónustu sé að ræða sem fellur þó undir sama flott. Sem dæmi um þetta má nefna að 

væntanlega væri heimilt að skrá svipað merki annars vegar fyrir regnhlífar og sólhlífar í flokki 

8 og hins vegar fyrir ýmiss konar hestavörur sem myndu falla undir sama flokk. Að sama 

skapi væri eflaust hægt að skrá líkt eða eins merki fyrir annars vegar íþróttavörur og hins 

vegar jólaskraut en þessar vörur falla undir vöruflokk 21. Hvað varðar þjónustuflokka falla 

                                                            
88 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2089. 
89 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2082. 
90 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2093. 
91 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2093. 
92 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 46.  
93 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 46. 
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t.a.m annars vegar lögfræðiþjónusta og hins vegar öryggisvarsla bæði í flokk 45 en ljóst er að 

þar eru á ferðinni mjög ólíkar tegundir veittrar þjónustu og því ætti ekki að vera nokkuð því til  

fyrirstöðu að eins eða lík merki yrðu skráð fyrir þessar tegundir þjónustu jafnvel þó þær falli 

undir sama flokk. 

Líkt og fram hefur komið inniheldur sáttmálinn flokkunarkerfi fyrir alla vöru og þjónustu og hefur 

hann verið útbúinn af sérfræðinganefnd WIPO í málefnum NICE sáttmálans en WIPO er 

umsjónaraðili sáttmálans.94 Kerfið samanstendur af lista röðuðum í stafrófsröð yfir vörur og þjónustu 

með tilgreiningu á því undir hvaða flokk hver og ein vara og þjónusta fellur og lista af flokkum með 

útskýringum.95 Um er að ræða 45 flokka sem hver hefur að geyma skyldar vörur eða þjónustu, nánar 

tiltekið 34 vöruflokka og 11 flokka fyrir þjónustu. Í 2. mgr. 16. gr. vml. segir að greiningu í vöru- og 

þjónustuflokka ákveði ráðherra og auglýsi. Hefur hann gert svo með auglýsingu nr. 100/2007 um 

flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja frá 30. janúar 2007. Rétt er að lokum að geta þess að 

flokkun þessi er einkum stjórnunarlegs eðlis og er ætlað að aðstoða við leitarferli. Hún hefur því ekki 

bein áhrif á gildi eða umfang verndar merkis. Flokkunin tekur því t.d. ekki af tvímæli um það hvaða 

vörur og hvaða þjónusta eru líkar.96 

2.9 Gildistími 
Vernd merkis hefst á þeim degi sem umsókn um skráningu er lögð inn hjá ELS og gildir í tíu 

ár frá og með skráningardegi skv. 1. mgr. 26. gr. vml. Hægt er að endurnýja skráninguna til 

tíu ára hverju sinni frá lokum hvers skráningartímabils skv. 2. mgr. sama ákvæðis. 

Sambærilegar reglur gilda hins vegar ekki um vörumerkjarétt sem stofnast hefur fyrir notkun 

heldur hefur verið litið til þess í framkvæmd að vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar falli 

niður þegar notkunin hættir. Þetta hefur áfrýjunarnefndin staðfest, m.a. í ÚÁ nr. 7/2001 

(SAMÚEL). Í málinu lá fyrir að áfrýjandi hafði ekki notað merkið SAMÚEL í tæp fimm ár 

þegar varnaraðili lagði inn umsókn sína um skráningu þess. Taldi nefndin að þó að merkið 

hefði haft sterka markaðsfestu eftir 25 ára samfellda útgáfu tímaritsins gæti fimm ára 

notkunarleysi ekki talist tímabundin stöðvun heldur yrði að telja að vörumerkjaréttur væri 

niður fallinn vegna notkunarleysis. 

                                                            
94 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 44. 
95 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 44. 
96 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 644-645. 
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3. kafli 

Alþjóðlegur vörumerkjaréttur 

3.1 Almennt um alþjóðlegan vörumerkjarétt 

Á vörumerkjarétti er alþjóðlegur blær sem einkum ræðst af því hversu viljug lönd hafa verið í 

að gerast aðilar að alþjóðlegum sáttmálum og til samræmingar á lögum um vörumerki. Ísland 

er aðili að nokkrum slíkum sáttmálum og þá hafa Norðurlöndin haft mikla samvinnu sín á 

milli um löggjöf á sviði vörumerkjaréttar og því bera vml. mjög samnorrænan keim. Jafnframt 

leiðum við lög okkar að nokkrum hluta frá Evrópu vegna aðildar okkar að EES samningnum. 

Tilgangurinn með umræddri samræmingu hefur einkum verið sá að auðvelda viðskipti milli 

landa og veita rétthöfum merkja víðtæka vernd. Þeir sáttmálar sem helst kveður að á Íslandi 

eru Parísarsamþykktin frá árinu 1883, TRIPS samningurinn frá árinu 1995 og bókunin við 

Madridsamninginn sem tók gildi hér á landi í upphafi árs 1997. Ríkan þátt spilar jafnframt 

tilskipun Evrópuráðsins. Á grundvelli þessa er því eðlilegt að greina nánar frá ofangreindum 

sáttmálum, tilgangi þeirra, framkvæmdaraðilum og áhrifum á íslenskan vörumerkjarétt. 

3.2 Parísarsamþykktin um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar 

3.2.1 Aðdragandi að samþykkt hennar og helstu meginreglur 
Parísarsamþykktin var undirrituð árið 1883. Markmið hennar var að koma á staðlaðri vernd 

hugverkaréttinda og greiða fyrir viðskiptum á milli þjóða með því að koma í veg fyrir að 

hugverkaréttindi leiddu til hindrana í viðskiptum.97 Samþykktin er einn af elstu alþjóðlegu 

sáttmálunum um hugverkaréttindi98 og hefur hún verið höfð til hliðsjónar við samningu 

margra síðari alþjóðlegra samninga, þ.á m. TRIPS.99 Aðilar að samþykktinni eru 173 talsins100 

og tekur hún til nánast alls hins iðnvædda heims, m.a Bandaríkjanna, Evrópu101,Japan, Kína, 

Rússlands o.fl.102 Með lögum nr. 102/1961 var ríkisstjórninni heimilað að staðfesta 

sáttmálann fyrir Íslands hönd og tók hann gildi sama ár.103   

                                                            
97 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 48. 
98 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 557. 
99 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 48. 
100 Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar www.wipo.int þann 1. maí 2009. 
101 Þess skal getið að Evrópusambandið í heild sinni er aðili að sáttmálanum. Sjá úr formála tilskipunarinnar „Öll 
aðildarríki hafa staðfest Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Því er nauðsynlegt að 
ákvæði þessarar tilskipunar samrýmist ákvæðum hennar. Tilskipun þessi hefur ekki áhrif á skyldur 
aðildarríkjanna samkvæmt Parísarsamþykktinni.“.  
102 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 58. 
103 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 20. 
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Lönd þau sem Parísarsamþykktin nær til stofna með sér samband til verndar 

eignaréttindum á sviði iðnaðar, svo sem nánar er skilgreint í samþykktinni. Samþykktin hefur 

að geyma nokkrar grundvallarreglur svo sem um að sambandsríki séu skyldug til að veita 

borgurum annarra sambandsríkja sömu lögvernd og þau veita eigin borgurum, á reglunni um 

forgangsrétt og á reglunni um sjálfstæða réttarvernd hvers ríkis.104  Þá hefur 

Parísarsamþykktin einnig að geyma reglur um aukna vernd vel þekktra vörumerkja. 

Lönd sem eru aðilar að Parísarsamþykktinni samþykkja að mismuna ekki erlendum 

aðilum hvað varðar þau réttindi sem þeim standa til boða. Nánar tiltekið segir í 2. gr. 

samþykktarinnar að þegnar hvers aðildarríkis skuli njóta í öllum hinum löndum 

samþykktarinnar þeirra kosta sem viðkomandi lög veita eigin þegnum.105 Með þessu er 

stuðlað að markmiði samþykktarinnar um að tryggja það að eigendur vörumerkjaréttar í einu 

aðildarríki geti einnig náð öruggri réttarvernd í hinum aðildarríkjunum.106 

Parísarsamþykktin hefur að geyma reglu um forgangsrétt, sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr.107 sem felur það í sér 

að þeir sem skráð hafa vörumerki í heimalandi sínu, sem er aðildarríki að samþykktinni, hafa 6 

mánaða tímabil þar sem þeir geta lagt inn umsóknir í öðrum aðildarríkjum og eiga þá forgangsrétt fyrir 

skráningu merkisins fram yfir aðrar umsóknir.108 Hægt er að krefjast forgangsréttar frá fyrsta 

skráningardegi.109 Umsókn telst því fram komin hér á landi á sama tíma og hún var lögð fram í 

upprunalega landinu og líta ber svo á sem þær hafi verið lagðar inn samtímis þeirri fyrstu.110 Merkið 

nýtur því forgangs fram yfir umsóknir annarra vörumerkjaeigenda til að skrá eins eða líkt merki á 

þessu sex mánaða tímabili.111 Samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja 

o.fl. skal þess getið í umsókn ef forgangsréttar er krafist, á hvaða grundvelli og frá hvaða degi.112  

Í reglu Parísarsamþykktarinnar um sjálfstæða réttarvernd hvers ríkis felst að ef skilyrði fyrir vernd eru 

ekki uppfyllt í einu aðildarríki, kemur það eitt og sér ekki í veg fyrir að vernd eða réttur geti stofnast 

eða verið til staðar í öðru aðildarríki.113 Samþykktin býður ekki upp á sameiginlegt skráningarkerfi 

fyrir vörumerki114 og hvorki hún né TRIPS samningurinn þröngva afdráttarlaust þeim skyldum á 

                                                            
104 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 21. 
105 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 48. 
106 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 20. 
107 Reglan hefur verið lögleidd hér á landi í 1. mgr. 17. gr. vml. 
108 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 557. Sjá 
athugasemdir í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga, nr. 45/1997, sbr. Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 
bls. 2093. 
109 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 48. 
110 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 21. 
111 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 561. 
112 Jafnframt skal tilgreina dagsetningu umsóknar, hvar hún var fyrst lögð inn og umsóknarnúmer sbr. 5. gr.  
reglugerðarinnar. 
113 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 21. 
114 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 557. 
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aðildarríki að hafa yfir að búa slíku skráningarkerfi fyrir vörumerki í löggjöfum sínum.115  Hins vegar 

eru þær skyldur lagðar á herðar hvers aðildarríkis að halda utan um skráningar vörumerkja116 á þann 

hátt sem aðildarríkið kýs en þó þannig að það uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar. 

Parísarsamþykktin og TRIPS samningurinn krefjast verndar fyrir vörumerki „telle quelle“ sem á 

íslensku myndi útleggjast sem ,,í þeirri mynd sem þau birtast“. Í reglunni sem fram kemur í 6. gr. e 

(quinquies) Parísarsamþykktarinnar felst að löglega skráð merki í upprunalandi eiga að vera 

viðurkennd í sömu mynd í öðrum löndum samþykktarinnar.117 Þetta þýðir að jafnvel þó að lög 

aðildarríkis banni skráningu ákveðinna merkja þá verður ríkið að heimila skráningu slíks merkis ef það 

hefur verið skráð í heimalandi sínu. Hins vegar kveður samþykktin á um að ekki þurfi að skrá merki ef 

það er annars óskráningarhæft, svo sem vegna þess að það er í andstöðu við lög og siðferði eða brýtur 

gegn fyrri rétti.118 Gert hefur verið ráð fyrir þessu í 34. gr. vml. en þar segir að ráðherra geti ákveðið að 

vörumerki sem ekki myndi teljast skráningarhæft hér á landi megi skrá hér, hafi það verið skráð í öðru 

ríki.  

3.2.2 Alþekkt vörumerki - 6. gr. (bis)119  

6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar er það ákvæði sem mikilvægast er hvað varðar efni þessarar 

ritgerðar þar sem hún tekur á vernd alþekkra merkja. Merkin eru stundum köllum „heimsmerki“ vegna 

þeirrar gríðarlegu þekkingar sem þau hafa öðlast. Ákvæðið hefur verið lögleitt á Íslandi sem 7. tölul. 1. 

mgr. 14. gr. vml. sem fjallar um „vörumerki sem teljast vel þekkt hér á landi“. Þessi orðanotkun, „vel 

þekkt merki“, er bein þýðing á ákvæði Parísarsamþykktarinnar sem talar um „Well-Known Marks“. 

Hins vegar er einnig í 2. mgr. 4. gr. hinna íslensku vörumerkjalaga talað um vel þekkt merki en þó 

ekki í sama skilningi og átt er við í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.  Því mun í þessari ritgerð verða notast 

við orðanotkunina ,,alþekkt merki” þegar vísað verður til merkja þeirra sem hér um ræðir á grundvelli 

6. gr. (bis) í Parísarsamþykktinni. 

Vörumerkjaréttindi eru að meginreglu til svæðisbundin réttindi. Vörumerki njóta því 

almennt ekki verndar út fyrir landamæri. Undantekning frá þessari meginreglu á sér stað í 

umræddri 6. gr. (bis) hvað varðar alþekkt vörumerki.120 Ákvæðið fyrirskipar að 

aðildarríkjunum beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt.121 Skal vernd þessi 

gilda óháð því hvort merki hafi verið skráð í landinu þar sem óskað er eftir því að þessu 

ákvæði verði framfylgt.122 Tilgangurinn er að vernda þá eigendur alþekktra vörumerkja sem 

                                                            
115 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 43. 
116 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 557. 
117 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2098. 
118 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 49. 
119 Ítarlegar mun verða fjallað um greinina í kafla 4.4.1.  
120 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 232. 
121 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 59. 
122 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 50. 



27 

 

hafa ekki byrjað að nota vörumerki sitt í tilteknu aðildarríki fyrir athöfnum þriðja aðila sem 

gæti reynt að halda fram forgangsrétti sínum vegna skráningar.123 Þannig gerir samþykktin 

einnig þá kröfu að aðildarríkin verði að banna notkun eða hafna skráningu vörumerkis sem er 

alþekkt í landinu og er líklegt til að valda ruglingi.124 Vernd alþekktra merkja samkvæmt 

Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru á vörur en ekki merki sem notuð 

eru fyrir þjónustu.  Hún nær einnig einungis til eins eða líkra vara, en ekki allra vara, þ.e. hún 

verndar einungis alþekkt merki sem skráð eru fyrir ákveðnar vörur fyrir eins eða líku 

vörumerki sem notað er fyrir eins eða líkar vörur. Í TRIPS samningnum hefur þessi vernd 

verið teygð út þannig að hún nái einnig til þjónustumerkja.125 Þá hefur vernd samkvæmt 

TRIPS samningnum útvíkkað vernd alþekkra merkja á þann hátt að hún nær til vöru og 

þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við alþjóðlegt flokkunarkerfi á grundvelli 

Nice sáttmálans sem skýrður var hér að ofan.126 Sem dæmi má taka að alþekkt vörumerki sem 

þekkt væri fyrir snyrtivörur nyti einungis verndar fyrir skráningu annarra merkja sem einnig 

væru notuð fyrir snyrtivörur á grundvelli Parísarsamþykktarinnar. Með TRIPS samningnum 

hefur verndin hins vegar verið víkkuð út á þann hátt að alþekkta merkið nyti einnig verndar er 

eins eða svipað merki væri notað fyrir ólíkar vörur eða þjónustu t.d. fyrir matvöruverslanir. 

3.3 TRIPS samningurinn 

3.3.1 Aðdragandi og tilgangur 
TRIPS stendur fyrir samninginn um viðskiptatengd sjónarmið á sviði hugverkaréttinda (e. Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS samningurinn er alþjóðlegur samningur sem 

gekk í gildi árið 1995 og er bindandi fyrir öll aðildarríki Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (hér eftir 

nefnd WTO),127 alls 153 talsins m.v. 23. júlí árið 2008.128 GATT samningurinn129 varð grundvöllurinn 

                                                            
123 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 557. 
124 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 50. 
125 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 50. 
126 Sjá 3. mgr. 16. gr. TRIPS „Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 
mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is 
registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a 
connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided 
that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.” 
127 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 52. 
128 Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sbr. 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. sótt 24.02.2009. 
129 GATT var almennt samkomulag um tolla og viðskipti en það var samþykkt á árinu 1947. Kjarninn með 
GATT samkomulaginu er sá að ríkin skuldbinda sig til þess að veita hvert öðru svonefnda „bestu kjara meðferð“ 
á vörum og jafnframt felur samkomulagið í sér bann við mismunun í því sambandi. Stefán Már Stefánsson: 
Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 37. 
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fyrir stofnun WTO á árinu 1994130 og þar sem innleiðing TRIPS samningsins er skylda í aðildarríkjum 

stofnunarinnar getur hvaða land sem er sem sækist eftir því að öðlast auðveldan aðgang að fjölda 

alþjóðlegra markaða gert það fyrir tilstilli WTO en þarf þá líka að framfylgja ströngum reglum á sviði 

hugverkaréttinda sem stjórnað er af TRIPS.131 Vegna þessa er TRIPS í dag mikilvægasti 

fjölþjóðasamningurinn hvað varðar samræmingu laga á sviði hugverkaréttinda með aðildarríki eins og 

Rússland og Kína sem yfirleitt eru treg að taka þátt í álíka samningum. TRIPS býður hins vegar hvorki 

upp á eigið skráningarkerfi fyrir vörumerki né upp á það að merki sé skráð í fleiri en einu landi í einu 

með einni umsókn heldur leggur hann fyrir aðildarríki hans ákveðinn lágmarks mælikvarða um vernd 

vörumerkja sem verður að innleiða í landslög aðildarríkja samningsins.132  

Í grófum dráttum má segja að meginmarkmið TRIPS sé að draga úr hindrunum í alþjóðaviðskiptum 

með því að efla virka vernd hugverkaréttinda, þar á meðal vörumerkja, og til að tryggja að ráðstafanir 

og aðferðir til að efla hugverkaréttindi verði ekki til þess að setja upp hindranir í viðskiptum.133 Annað 

markmið samningsins er að tryggja jafnræði milli aðildarríkja samningsins. Þannig hefur TRIPS að 

geyma reglur sem fela það í sér að ef eitthvað aðildarríkjanna veitir öðru aðildarríki meðferð umfram 

það sem það veitir öðrum ríkjum á sú ívilnun einnig að vera veitt öðrum aðildarríkjum.134  

3.3.2 Samræmi við Parísarsamþykktina 

Segja má að TRIPS sé einskonar útvíkkun eða viðbót við Parísarsamþykktina. Í þeim samningi koma 

fram nákvæmari og víðtækari reglur en í knöppum texta Parísarsamþykktarinnar enda hefur hún 

einkum að geyma meginreglur.  Þannig er það gert að skilyrði í TRIPS samningnum að aðildarríki að 

honum verði að innleiða reglur Parísarsamþykktarinnar um vörumerki135 jafnvel þó aðildarríkin hafi 

ekki fullgilt samþykktina sjálfa.136 TRIPS víkkar einkum út þá vernd sem Parísarsamþykktin veitir 

fyrir alþekkt vörumerki en vernd samkvæmt honum nær einnig til þjónustumerkja. Þá er verndin 

víkkuð með því að alþekktum vörumerkjum er veitt vernd út fyrir þá vöru- og þjónustuflokka sem þau 

eru þekkt fyrir. 137  

3.3.3 Framfylgni 
Fæstir alþjóðasáttmálar hafa kerfi til að framfylgja þeim. Undantekning frá því er TRIPS 

samningurinn sem hefur að geyma nokkuð þróað kerfi hvað varðar úrræði og framkvæmd og 

loks um úrlausnir í ágreiningsmálum sem leitt geta til þess að refsiaðgerðum sé beitt gegn 

                                                            
130 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 38. 
131 Heimasíða Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm, sótt 26.03.2009. 
132 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 560-561. 
133 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary bls. 52. 
134 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 561. 
135 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 560-561. 
136 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary bls. 52. 
137 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary bls. 54. 
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aðildarríki.138 Evrópubandalagið sjálft er aðili að WTO og þar með að TRIPS samningnum en 

ekki einstök aðildarríki þess. Í samræmi við 1. gr. TRIPS samningsins er Evrópusambandið 

því skyldugt að innleiða ákvæði hans í  löggjöf sína og réttarkerfi.139 Vegna þessa hefur það 

einnig verið viðurkennt að dómstóll EB, sem alþjóðlegur dómstóll og æðsta dómstig innan 

Evrópusambandsins, geti vegna aðildar sambandsins í heild sinni, túlkað ákvæði TRIPS 

samningsins um vörumerki á þann veg sem mun stuðla að enn frekari samræmingu 

vörumerkjaréttar út fyrir mörk Evrópusambandsins.140 

3.4 Evrópusambandið 

3.4.1 Almennt 
Rómarsáttmálinn sem tók gildi þann 14. janúar 1958 var stofnskjal Efnahagsbandalags 

Evrópu sem á árinu 1978 varð að Evrópubandalaginu og loks að Evrópusambandinu.141 

Samhliða Evrópubandalaginu starfar EFTA og er Ísland eitt af EFTA ríkjunum. Þessi tvö 

samtök þjóða gerðu með sér samkomulagið um Evrópska efnahagssvæðið sem undirritað var í 

Óportó 2. maí 1992 og tók gildi þann 1. janúar 1994. Með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið var stjórnvöldum veitt heimild til þess að staðfesta fyrrgreint samkomulag 

fyrir Íslands hönd.142 Með aðildinni að samningnum undirgekkst Ísland þá skyldu að innleiða 

tilskipanir Evrópusambandsins um málefni er varða fjórfrelsið svokallaða, þ.e. um frjálst 

flæði vöru, þjónustustarfsemi, launþega og fjármagnsflutninga.143 Af þessu má leiða að  

Íslandi ber að innleiða tilskipanir um vörumerki að því marki sem nauðsynlegt er til að stuðla 

að fjórfrelsinu, einkum frjálsu flæði vöru og þjónustu. Þann 21. desember 1988 var gefin út á 

Evrópska efnahagssvæðinu Fyrsta tilskipun ráðsins um samræmingu á lögum aðildarríkja um 

vörumerki 89/104/EBE.144 Tilskipunin var innleidd á Íslandi árið 1993 í samræmi við ákvæði 

65. gr. EES samningsins. Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 67/1993 um breytingar á 

lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, og lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. og lög nr. 

31/1984, sagði að samkvæmt EES-samningnum væri ekki gert ráð fyrir því að vörumerki 

aðildarríkjanna yrðu að öllu leyti samræmd en breytingar þær sem lagðar voru til í 

                                                            
138 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 39. 
139 Gail. E. Evans: Substantive Trademark Law Harmonization:  On the Emerging Coherence between the 
Jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice, bls. 5. 
140 Þetta var staðfest í DIOR málinu fyrir dómstóli EB sbr. EBD, mál C-300/98 og C-392/98 ECR 2000, bls. I-
11307. Sjá Gail E. Evans: Substantive Trademark Law Harmonization: On the Emerging Coherence between the 
Jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice, bls. 5 
141 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 57. 
142 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 60-61. 
143 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 62. 
144 Á tilskipuninni voru gerðar breytingar með nýrri tilskipun 2008/95/EC frá 22. október 2008. 
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frumvarpinu voru takmarkaðar við þau atriði í gildandi lögum sem beinlínis gátu torveldað 

frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES.145 Íslandi ber því að innleiða þær 

tilskipanir sem berast frá Evrópu og varða beint hinn innri markað en hvað varðar önnur atriði 

erum við ekki skuldbundin. Sú viðleitni að stuðla að enn frekari samræmingu gæti hins vegar 

mælt með því að innleiða reglur Evrópusambandsins um vörumerki í heild. Þannig var t.a.m. 

á grundvelli tilskipunarinnar sett reglugerð um skráningu hins svokallaða Evrópuvörumerkis 

en þar sem þær reglur eru ekki hluti EES samningsins, fengu þær ekki lagagildi hér á landi. 

Ennfremur setur tilskipunin skilyrði um að aðildarríkin séu aðilar að Parísarsamþykktinni og 

lögð er rík áhersla á samræmingu milli reglna tilskipunarinnar og samþykktarinnar.146 

3.4.2 Evrópumerkið, reglugerðin og skráningarskrifstofan OHIM 
Í þeirri viðleitni að skapa vel starfandi innri markað var sett á stofn sameiginlegt evrópskt 

skráningarkerfi um skráningu svokallaðs Evrópuvörumerkis. Í því felst að einungis er þörf á einni 

umsókn um skráningu merkis, gegn einni greiðslu til þess að vörumerkjaeigendur fái merki sitt skráð í 

öllum ríkjum Evrópusambandsins. Ein umsókn er þannig nægileg til að öðlast mjög víðtæka vernd og 

felur þetta ferli í sér mjög mikla hagræðingu fyrir rétthafa vörumerkja.147 Um Evrópuvörumerkið gildir 

reglugerð 40/94/EC og tók hún gildi árið 1994. Evrópumerkið fékk hins vegar í raun fyrst þýðingu 

þegar skráningarskrifstofan OHIM148 opnaði þann 1. apríl 1996 í Alicante. Þar sem Evrópumerkið 

tilheyrir í raun vörumerkjarétti Evrópu, þó það sé ekki hluti EES samningsins, er hægt að fara með mál 

varðandi það fyrir dómstól EB og því gætu dómar dómstólsins um skráningar merkja hjá OHIM haft 

fordæmisgildi hér á landi svo langt sem það nær, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993 um evrópska 

efnahagssvæðið.149 Hins vegar er alveg skýrt að Ísland er algjörlega óbundið af ákvörðunum OHIM 

um skráningu merkja og hefur áfrýjunarnefnd staðfest það í úrskurðum sínum.150 Þó má telja rétt að 

íslensk skráningaryfirvöld hafi framkvæmd OHIM til hliðsjónar við ákvarðanir sínar hvað varðar 

almenn sjónarmið og túlkanir á tilskipuninni sökum skuldbindinga okkar samkvæmt EES 

samningnum. Þá hefur skráningarskrifstofa OHIM einnig verið mjög öflug í útgáfu efnis um skráningu 

vörumerkja sem hefur stuðlað mjög að framþróun réttarins. 

3.4.3 Dómstóll EB 
Á grundvelli 220. gr. Rómarsáttmálans var komið á stofn sérstökum dómstóli, dómstóli EB. 

Hlutverk hans er fyrst og fremst að sjá um að stofnanir EB og aðildarríkin fari að lögum EB 
                                                            
145 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 284. 
146 Sjá formála tilskipunarinnar sbr. 89/104/EBE. 
147 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 556. 
148 The Office for Harmonization in the Internal Market sbr. http://www.oami.europa.eu/. 
149 Sigurður Arnalds, „Þurr börn með barnþurrar bleyjur“, bls. 402. 
150 Sjá m.a. ÚÁ  nr. 18/2005 (myndmerki). Það að merki var skráð sem Evrópuvörumerki hafði ekki áhrif á 
skráningarhæfi þess hér á landi. 
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og að samræmi náist í réttarframkvæmd um beitingu EB réttar.151 Dómstólnum er falið að 

túlka ákvæði tilskipunarinnar og reglugerðarinnar um vörumerki en landsbundnu dómstólarnir 

vísa til hans til forúrskurðar álitaefnum um túlkun óljósra ákvæða.152 Þegar dómstóllinn síðan 

gefur út úrskurði um túlkun á lagaákvæðum eru þeir bindandi fyrir aðildarríki 

Evrópusambandsins.153 Réttarþróun innan ESB hefur hins vegar ekki bein áhrif á 

lagaframkvæmd í EFTA löndunum og þ.m.t. á Íslandi. Íslenskir dómstólar myndu því 

einungis líta á dóma og úrskurði dómstóls EB sem leiðbeinandi þó þeir séu líklegir til að hafa 

áhrif.154 Varðandi þetta atriði verður að hafa í huga að mismunandi túlkunaraðferðir geta leitt 

til mismunandi niðurstaðna sem í ljósi skuldbindinga Ísland samkvæmt EES samningnum 

gætu haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu.  

Dómstóli EB til aðstoðar eru níu aðallögsögumenn og er einn lögsögumaður útnefndur við 

meðferð hvers máls. Hlutverk þeirra er að veita dóminum sérfræðilegar ráðleggingar en þeir 

skulu af fullri óhlutdrægni og sjálfstæði leggja fram opinberlega rökstuddar tillögur um 

niðurstöður mála sem dómstóllinn fær til meðferðar í því skyni að aðstoða hann við að gegna 

því hlutverki sem honum er falið, sbr. 222. gr. Rómarsáttmálans. Þá er einnig starfræktur 

svokallaður undirréttur og er honum ætlað að létta álaginu af dómstólnum en hann er einnig 

talinn veita aukið réttaröryggi. Undirrétturinn hefur dómsvald til að dæma um nokkra 

málaflokka, m.a. vörumerki, en niðurstöðum hans um lagaatriði má skjóta til dómstóls EB.155  

3.5 Alþjóðleg skráning 

3.5.1 Meginreglan um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn 
Vörumerkjaskráning er landsbundin, þ.e. vernd sú sem vörumerkjum sem skráð eru á Íslandi 

er veitt nær aðeins til íslenskrar lögsögu. Þó vörumerkjaskráning sé landsbundin og um 

vörumerki á Íslandi gildi íslensk lög þá geta alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hefur 

undirgengist kveðið á um annað en lög okkar heimila.156 Afstaða skráningaryfirvalda í 

einstökum málum í öðrum löndum hefur hins vegar ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja 

                                                            
151 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 259. 
152 Gail. E. Evans: Substantive Trademark Law Harmonization:  On the Emerging Coherence between the 
Jurisprudence of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice, bls. 3. 
153 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 41. 
154 Jeremy Phillips: Trade mark law, bls. 41. 
155 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 263. 
156 Þannig er Ísland t.d. á grundvelli telle quelle ákvæðis Parísarsamþykktarinnar bundið af því að veita merkjum 
skráningu hér á landi sem myndu undir öðrum kringumstæðum ekki fást skráð. Í ÚÁ nr. 2/2000 (DSE) var því 
haldið fram að slíkt bryti í bága við jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Vegna aðstæðna í málinu var þetta meinta 
brot á jafnfræði innlendra umsækjenda annars vegar og umsækjenda á grundvelli alþjóðlegrar skráningar er ekki 
lengur til staðar þurfti  og því þurfti nefndin ekki að taka afstöðu til þess en röksemdin er hins vegar góð og gild. 
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hér á landi, en geta verið leiðbeinandi. Skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig taka því 

sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og 

aðstæðum að öðru leyti.157 Um þetta sagði í ÚÁ nr. 6/2001 (T 1):  

 
 „Það sé því ljóst að hvert ríki um sig hafi heimild til að meta skráningarhæfi erlendra 
merkja, m.a. með tilliti til þess hvort þau hafi nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, 
þrátt fyrir skráningu merkisins í heimalandi.“ 

 

Meirihluti vörumerkjaumsókna sem ELS tekur til skoðunar kemur erlendis frá, eða um 

80% umsókna,158 og íslensk fyrirtæki leita í síauknu mæli eftir skráningu fyrir merki sín 

erlendis. Þannig getur fyrirtæki átt merki sitt skráð samtímis í mörgum löndum í einu án þess 

að því sé nokkuð til fyrirstöðu annað en tími, fjárhagur og fyrirhöfn en tryggja þarf skráningu 

í hverju og einu landi fyrir sig. Frá meginreglunni um landsbundna skráningu eru hins vegar 

gerðar tvær undantekningar, annars vegar í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.,159 þar sem fjallað er 

um alþekkt merki, en sú undantekning mun koma til skoðunar í kafla 4.4.3 í ritgerð þessari, 

og hins vegar varðandi alþjóðlega skráningu vörumerkja á grundvelli Madridbókunarinnar frá 

1989. 

3.5.2 Madridbókunin 

3.5.2.1 Tildrög 
Til að komast hjá þeirri þörf að þurfa að skrá vörumerki sérstaklega á landsbundinni 

skráningarskrifstofu hvers lands hefur WIPO yfirstjórn með framkvæmd kerfis alþjóðlegra skráninga 

vörumerkja. Kerfið byggir á tveimur alþjóðasáttmálum: Madridsamningnum um alþjóðlega skráningu 

vörumerkja og á bókuninni við Madridsamninginn.160 Ísland er ekki aðili að samningnum sjálfum en 

vegna þjóðréttarlegra skuldbindinga bar Íslandi að fylgja eftir ákvæðum bókunarinnar frá 1. janúar 

1997. Á grundvelli þess var við heildarendurskoðun vörumerkjalaga á árinu 1996 tekinn upp sérstakur 

kafli í lög nr. 45/1997 um alþjóðlega skráningu vörumerkja og var hann meðal helstu nýmæla 

laganna.161 

                                                            
157 Sbr. ÚÁ nr. 3/2002 (HI-CONTROL) þar sem umsækjandi sótti um að fá merkið HI-CONTROL skráð hér á 
landi og vísaði m.a. til þess að það hefði verið skráð í Bretlandi. Ekki var fallist á að slíkt væri nægilegt til að 
merkið fengist skráð hér á landi. 
158 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 19. 
159 Hefur Áfrýjunarnefnd staðfest þetta í mörgum úrskurðum sínum, svo sem í ÚÁ nr.  1/2005 (VIKING), ÚÁ nr. 
2/2000 (DSE) og ÚÁ nr.  6/2001 (T 1). 
160 Vefsíða Alþjóðahugverkastofnunarinnar, http:www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html, sótt þann 
24.2.2009. 
161 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2082. 
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3.5.2.2 Hvað felst í aðild að bókuninni? 
Með Madridbókuninni var komið á nýju alþjóðlegu skráningarkerfi vörumerkja. 

Höfuðtilgangur beggja samninganna er sá sami, þ.e. að einfalda skráningu vörumerkja út fyrir 

landamæri. Einföldunin samkvæmt Madrid-bókunin felst í því að með stoð í landsbundinni 

umsókn eða skráningu getur rétthafi merkis með einfaldri alþjóðlegri umsókn skráð 

vörumerki sitt í þeim löndum sem hann tilnefnir í umsókn sinni.162 Slík alþjóðleg skráning 

sparar honum því þau útgjöld og þá fyrirhöfn sem fylgir því að skrá vörumerki í einstökum 

ríkjum163 þar sem hún heimilar með einni umsókn, á einu tungumáli að sækja um vernd í allt 

að 71 ríki víðsvegar um heiminn.164 

3.6 WIPO - Alþjóða hugverkastofnunin 

3.6.1 Um stofnunina 
Ein af sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna er Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO). Alls eiga 

um 184 ríki aðild165 að stofnuninni sem er með aðsetur sitt í Genf. Stofnunin gegnir 

mikilvægu hlutverki í þróun og samræmingu alþjóðlegra samninga á sviði vörumerkjaréttar 

en hún hefur yfirumsjón með framkvæmd Parísarsamþykktarinnar, Madridsamningsins og 

bókunarinnar.166 Madridsamningurinn og bókunin veita einfalt kerfi fyrir framlagningu 

vörumerkjaumsókna sem alþjóðaskrifstofan sem starfar á vegum WIPO annast,167 en 

Parísarsamþykktin hefur ekki yfir að búa viðlíka kerfi. Enginn þessara samninga hefur hins 

vegar að geyma ákvæði um einstaka umsókn sem gildir í fjölda ríkja.168 

3.6.2 Tilmæli WIPO 
Mikill hraði lýsir oft þeirri þróun sem á sér stað í viðskiptum á milli landa. Á sama hraða 

koma fram kröfur um frekari alþjóðlega samræmingu á sviði vörumerkjaréttar. Hefðbundin 

réttarfarsúrræði í formi bindandi sáttmála taka langan tíma í undirbúningi og innleiðingu áður 

en eigendur vörumerkja geta byrjað að nota þá.169 WIPO hefur hins vegar látið málefnið sig 

varða og brugðist við þessum skorti á leiðbeiningum með útgáfu tilmæla samkvæmt ákvörðun 

allsherjarþings WIPO, í þeirri viðleitni að auka sveigjanleika og nýta mögulegar 

                                                            
162 Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, bls. 373. 
163 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2083. 
164 Vefsíða Einkaleyfastofu,  www.els.is, sótt þann 9.1.2009. 
165 Samkvæmt upplýsingum af vefsíðu WIPO þann 1.maí 2009 sbr. http://www.wipo.int/members/en/. 
166 Vefsíða WIPO, http://www.wipo.int, sótt þann 24. 02. 2009. 
167 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2101. 
168 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 558. 
169 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 65. 
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réttarfarslegar leiðir.170 Meðal þeirra tilmæla sem WIPO hefur útbúið eru tilmæli um alþekkt 

merki og til hvaða atriða skuli líta við mat á því hvort merki teljist alþekkt í skilningi 6. gr. 

(bis) Parísarsamþykktarinnar.171 Eins og nafnið gefur til kynna er slíkt skjal hins vegar 

einungis leiðbeinandi og því ekki bindandi fyrir aðildarríkin. Ætlunin með slíkum tilmælum 

er engu að síður sú að viðeigandi framkvæmda- og dómsvald í aðildarríkjunum beiti þeim 

meginreglum og ráðleggingum sem fram koma í tilmælunum172 og mælist stofnunin til þess 

að aðildarríki hafi þau til hliðsjónar við mat á því hvort um alþekkt merki sé að ræða í 

skilningi 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar eða ekki.173 

                                                            
170 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 65. 
171 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 50. 
172 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 65 
173 Úr úrskurði áfrýjunarnefndar, sbr. ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE). 
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4. kafli 
Kodak reglan 

4.1. Meginreglan um vernd vörumerkja og undantekning á grundvelli Kodak reglunnar 

4.1.1 Almennt um vernd vörumerkja og einkarétt eigenda þeirra 

Lög og reglur um vörumerki virkja hæfileikaríkt og framtakssamt fólk til að framleiða og 

markaðssetja vörur og þjónustu með því að bjóða þeim upp á aðstæður þar sem það fær 

viðurkenningu á réttindum sínum.174 Einnig er ljóst að neytendur þekkja vöru og þjónustu 

fyrst og fremst af vörumerki því sem við það er skeytt og því er mikilvægt að eigendur 

vörumerkja standi vörð um merki sín og gæti þess að aðrir, sérstaklega samkeppnisaðilar, noti 

ekki eins eða lík vörumerki fyrir sömu vörur eða þjónustu.175   

Í vörumerkjavernd felst að rétthafa merkis er veittur einkaréttur til notkunar og 

ráðstöfunar þess sbr. 1. gr. vml. en rétturinn veitir eigendum vörumerkja vernd gegn 

óréttmætum notum annarra á merkjum þeirra.176 Hins vegar ber að hafa í huga að merki þurfa 

að uppfylla ákveðin skráningarskilyrði svo að þau geti talist hafa stofnað til vörumerkjaréttar 

sbr. kafla 2.8 hér að framan. Sé merki talið skráningarhæft er þar með viðurkennt að það 

uppfylli fyrrgreind skilyrði.   

Einkaréttur vörumerkjaeiganda kemur í veg fyrir að aðrir megi nota merki nema með hans 

leyfi. Hins vegar kemur einkarétturinn ekki í veg fyrir einkanot einstaklinga á vörumerki í 

eigin þágu en slík not eru ekki bönnuð í vörumerkjalögum. Notkun er einnig heimil þegar 

merkið er ekki notað sem vörumerki beint á vöru eða þjónustu heldur í öðrum tilgangi. 

Samþykki rétthafa fyrir notkun er því einungis skilyrði þegar vörumerki er notað sem 

vörumerki.177 Krefjist tveir eða fleiri vörumerkjaréttar á sama eða svipuðu merki gengur eldri 

réttur framar yngri ef annað leiðir ekki af öðrum ákvæðum laga, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml., og á 

það bæði við um rétt sem hefur stofnast á grundvelli skráningar og notkunar þó sönnun á 

notkun geti verið torveld.178 Slík sönnun er þó langt því frá ómöguleg, sbr. t.d dóm Hérd. Rvk. 

30. mars 2005 (E-6403/2005) þar sem báðir aðilar töldu sig eiga rétt til notkunar 
                                                            
174 Vefsíða Alþjóðahugverkastofnunarinnar, http:www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html. 
175 Vefsíða Einkaleyfastofu,  www.els.is, sótt þann 9.1.2009  
176 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2084. 
177 Thomas Riis: Intellectual Property Law: Denmark, bls. 154. 
178 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2087. Hér má sem dæmi nefna ÚÁ nr. 4/2001 (VARNIR OG EFTIRLIT) þar 
sem fyrrverandi sameigendur að fyrirtæki töldu sig báðir vera eigendur merkisins. Hafði annar óskað eftir 
skráningu þess sem vörumerkis en hinn skráð það í hlutafélagaskrá Ríkisskattstjóra. Niðurstaða málsins var hins 
vegar sú að þar sem ekki taldist vera vörumerkjaréttur til staðar á hinu umdeilda heiti, voru ekki efni til þess að 
fjalla um hvor aðila ætti rétt til þess. 
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vörumerkisins HIGHLANDER. Hálendingurinn ehf. taldi sig eiga rétt á grundvelli skráningar 

frá árinu 2003 en Fjallafari á grundvelli notkunar merkisins allt frá árinu 1996. Óumdeilt var 

að villast mátti á merkjunum. Því snérist málið í raun um það hvort að Fjallafari sf. gæti sýnt 

fram á að hann hefði fyrr stofnað til réttarins fyrir notkun, en sönnunarbyrðin hvíldi á honum. 

Máli sínu til stuðnings lagði hann fram skráningu í símaskrá, þar sem m.a. kom fram skráð 

veffang og póstfang sem innihélt orðið Highlander, endurrit bréfa frá hausti 1996, ljósrit bréfa 

frá árinu 1997, verðlista fyrirtækisins fyrir ferðir árið 1998 og lýsingu á ferðum fyrirtækisins 

sumarið 1999, sem gefin er út í september 1998. Af þessu var talið í ljós leitt að stefnandi, 

Fjallafari, hefði í starfsemi sinni allt frá hausti 1996 notað heitið HIGHLANDER og var 

skráning merkisins í nafni Hálendingsins ehf. felld úr gildi. 

4.1.2 Meginregla 1. mgr. 4. gr. vml. um vernd vörumerkja  
Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í  

atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða 

svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með 

talið að tengsl séu með merkjunum. Byggist meginregla þessi á 1. mgr. 4. gr. vml. og hefur 

hún verið margstaðfest í dómaframkvæmd hér á landi, sem og erlendis en stoðir reglunnar má 

einnig finna í norrænni löggjöf,179 löggjöf Evrópusambandsins180 og í alþjóðlegum 

sáttmálum.181 Reglan byggist á því að aðrir en eigendur megi ekki nota eins eða líkt 

vörumerki fyrir svipaðar vörur og þjónustu. Verndin nær hins vegar einungis til þeirrar vöru 

eða þjónustu sem merkin eru skráð eða notuð fyrir, en sú flokkun byggir á hinni alþjóðlegu 

NICE flokkaskráningu sem rætt var um í kafla 2.8.8. hér að framan. Það telst því ekki brot á 

vörumerkjarétti aðila A sem á merkið „X“ skráð fyrir dýralæknaþjónustu þó aðili B noti sama 

merki fyrir vefnaðarvörur. Með núgildandi vörumerkjalögum nr. 45/1997 var svo gerð sú 

breyting frá eldri lögum að ekki er lengur heimilt að skrá merki fyrir flokka í heild sinni og 

þannig „taka frá“ heilu flokkana jafnvel þó innan þeirra séu ólíkar vörur eða þjónusta.182 Með 

reglum um notkunarskyldu fyrir skráð vörumerki var loks lögfest sú kvöð á rétthafa merkja að 

þeir þurfi að nota skráð merki fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir innan 5 ára 

frá skráningu þess til að viðhalda verndinni. Með þessu var þannig komið í veg fyrir að 

eigendur merkja gætu einfaldlega skráð merki sitt í fleiri flokka en þeir notuðu merki sitt fyrir 

                                                            
179 Sjá grein § 4 (1) í dönsku vörumerkjalögunum nr. 162 frá árinu 1997. 
180 Sbr. 1. mgr. 5. gr. í tilskipuninni. 
181 Sbr. 1. mgr. 16. gr. í TRIPS samningnum. 
182 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2093. 
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og þannig eignast mjög víðtæka vernd.183 Í dómi Hæstaréttar sem kveðinn var upp þann 28. 

nóvember 2002 í máli 268/2002 fékkst hins vegar önnur niðurstaða. 

 
Í málinu fór UPS hraðsendingarþjónustan fram á það að auglýsingastofunni ÚPS yrði 
gert óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is í starfsemi sinni. Óumdeilt var 
að merkið væri ekki notað í tengslum við auglýsingastarfsemi og því var byggt á því í 
málinu að merkið væri vel þekkt og nyti þar af leiðandi aukinnar verndar á grundvelli 2. 
mgr. 4. gr. vml. Ekki var talið sannað í málinu að merkið væri vel þekkt og því féllst 
héraðsdómur ekki á kröfu UPS. Í Hæstarétti var hins vegar beitt annarri nálgun á málið. 
Litið var nánar til skráningar merkisins UPS sem m.a. tók til auglýsingastarfsemi jafnvel 
þó það hefði aldrei verið notað í tengslum við slíkt. Það var því talið ljóst að merkið hafði 
ekki uppfyllt notkunarskyldu laganna. Niðurstaða Hæstaréttar var engu að síður sú að 
þar sem ekki hafði verið höfðað sérstakt ógildingarmál á grundvelli 28. gr. vml. og þar 
sem vörumerkjaréttur áfrýjanda náði til auglýsingastarfsemi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. 
vml. var stefnda óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni táknið ups. Niðurstaða málsins 
var því sú að fallist var á kröfu UPS þannig að auglýsingastofunni Úps væri óheimilt að 
nota í atvinnustarfsemi lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. 

4.1.3 Kodak reglan er undantekningarregla 
Frá framangreindri meginreglu 4. gr. vml. um vernd merkja innan hvers flokks er gerð 

undantekning þegar um er að ræða vel þekkt merki. Hefur sú undantekningarregla jafnan 

verið kölluð KODAK reglan en hún felur það í sér að merkjum sem teljast vel þekkt er veitt 

vernd út fyrir þá flokka sem merkið er skráð fyrir eða algjörlega óháð flokkum. Reglan er 

undantekningarregla og sem slík ber að túlka hana þröngt.  

4.1.4 Uppruni reglunnar 
Kodak regluna um útvíkkaða vernd vel þekkra vörumerkja má rekja til ensks dóms um 

samnefnt vörumerki sem gekk árið 1898, Eastman Photographic Materials Co. Ltd. gegn 

John Griffiths Cycle Corp. Ltd.184 Með dóminum var því slegið föstu að hið þekkta merki, 

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

annars aðila á sama merki fyrir reiðhjól.185 Verndin var þannig víkkuð út fyrir það svið sem 

KODAK hafði eingöngu starfað á og öðlast þekkingu fyrir, þ.e. ljósmyndavörur, og til vöru af 

öðru tagi. Ekkert hafði verið lögfest um slíka vernd á þessum tíma. Niðurstaða dómsins, var 

því sú að heimsmerki, sem öðlast hefðu þekkingu um heim allan og væru því nánast alkunnug 

ættu rétt á aukinni vernd, þ.e. vernd óháð því fyrir hvaða vöru eða þjónustu merki væri notað. 

Var Kodak talið vera eitt umræddra heimsmerkja og því talið njóta þessarar auknu verndar. 

                                                            
183 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 336. 
184 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 32. 
185 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
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4.1.5 Ástæður að baki reglunni 
Fyrst er talið að þegar um er að ræða vel þekkt merki þá nægi ekki venjuleg vernd, þ.e. vernd 

sem nær einungis til líkrar vöru og þjónustu, heldur leiði eðli máls til þess að þeim þurfi að 

veita aukna vernd. Þannig hefur verið talið að verðmæti sterkra merkja, sem náð hafa ríkri 

markaðsfestu og sem þekkt er fyrir gæðavöru, myndi rýrna ef aðrir notuðu merkið fyrir ólíkar 

vörutegundir.186 Þá hafa not óviðkomandi aðila á vel þekktu merki fyrir ólíkar vörur og 

þjónustu áhrif á hið upphaflega merki og dregur úr einstæðum glæsileika þess og 

ákjósanlegum gæðum. Í ártugi hefur því verið tilhneiging til að vernda sérstaklega vel þekkt 

vörumerki, einnig út fyrir þröngan samkeppnishóp. Í þessu felst Kodak reglan.187 

4.1.6 Nánar um inntak reglunnar 
Vörumerki eru að meginreglu til landsbundin. Þó eru sum vörumerki sem eiga skilið aukna vernd óháð 

landamærum og það eru hin svokölluðu heimsmerki. Í þann hóp falla merki sem eru svo þekkt að allir 

neytendur í viðeigandi markhópi þekkja vöruna. Þetta geta t.a.m. verið merki líkt og COCA COLA, 

MICROSOFT eða BMW sem ekki er mögulegt fyrir aðra að nota við markaðssetningu vöru sem ekki 

tengist rétthöfunum og þannig færa sér í nyt heimsfrægð vörumerkjanna. Þannig er óheimilt að kalla 

nýjan veitingastað Caca Cola188 eða nýtt reiðhjól BMV. Það eitt að gera slíkt og notfæra sér þannig 

vörumerki heimfrægs framleiðanda er brot á Kodak reglunni og þar af leiðandi vörumerkjalögum því 

reglan hefur nú verið lögfest líkt og nánar verður rætt síðar. Brot á réttindunum geta bæði átt sér stað 

þegar um er að ræða notkun samkeppnisaðila á líku merki án gildrar ástæðu eða þegar einstaklingur 

eða fyrirtæki í algjörlega ótengdum rekstri notar merkið.189 

Megininntak reglunnar felur það í sér að eigandi merkis getur hindrað notkun þess fyrir 

annars konar vörur eða þjónustu en merkið er skráð eða þekkt fyrir ef notkunin hefur í för 

með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.190 Kodak 

reglan er því hrein undantekning frá þeirri kröfu sem lög almennt gera um líkindi vöru og 

þjónustu.191 Þess skal þó getið að þótt fyrir liggi Kodak vernd er meginreglan hins vegar enn 

sú sama, þ.e um að vernd nái einungis til sömu eða líkrar vöru og þjónustu og áfram gildir að 

meta þarf hvort vörur eða þjónusta séu svipaðar eða ekki. Undantekningin felur það eitt í sér 

að samanburðurinn hættir að vera ófrávíkjanlegt skilyrði. Þá hefur verið talið að ef Kodak 

                                                            
186 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127-128. 
187 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 33. 
188 Hér er tekið sem dæmi Caca Cola en ekki Coca Cola því líkt og skýrt verður nánar síðar nær verndin bæði til 
eins merkja og  einnig til líkra merkja. 
189 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 547. 
190 Þetta hefur nú verið lögfest í 2.mgr. 4.gr. vml. líkt og nánar verður útskýrt í kafla 4.3 um lögfestingu 
reglunnar.  
191 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 328. 
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vernd liggur fyrir er kleift að veita þrönga eða víðtæka vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd 

verður alltaf gegn sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.192 Túlkanir fræðimanna og notkun 

reglunnar í framkvæmd hefur sýnt að verndin getur verið mismikil og þannig verið 

stigbreytileg og sveigjanleg, allt eftir því hversu þekkt merkið er. Þannig ætti verndin að vera 

aukin eftir því sem merki öðlast meiri þekkingu meðal almennings. Hámark verndarinnar væri 

náð þegar um væri að ræða vörumerki eins og þau voru upphaflega skilgreind í Kodak 

ákvæðinu, eða heimsþekkt merki.193 Reglan gildir hins vegar í dag ekki aðeins um heimsþekkt 

merki líkt og hún var hugsuð í upphafi, þ.e. til vörumerkja sem náð hafa ríkri markaðsfestu 

um allan heim og eru auk þess alkunnug hér á landi, heldur gildir reglan fyrir öll merki sem 

eru vel þekkt, jafnvel þó þekkingin sé einungis innanlands. Þegar um sömu merki er að ræða 

og það eldra hefur náð ríkri markaðsfestu, en þó án þess að merkið sé heimsþekkt, er einmitt 

mikil hætta á því að orðstír þess sé misnotaður.194 Af þessu má því ráða að Kodak reglan 

gildir almennt um vernd allra vel þekkra merkja, bæði vel þekkt og alþekkt. 

Sveigjanleiki Kodak reglunnar felur það í sér að hún getur þjónað mismunandi þörfum. Sé 

hið yngra merki til að mynda notað fyrir vörur eða þjónustu sem eru líkar þeim vörum eða 

þjónustu sem fyrra merki er notað fyrir er hættan mikil bæði varðandi misnotkun á merkinu 

eða rýrnun aðgreiningareiginleika þess eða orðspors hins þekkta merkis. Sé hið yngra merki 

hins vegar notað fyrir vörur sem eru ekki eins nátengdar þeim vörum sem vel þekkta merkið 

stendur fyrir getur það frekar falið í sér að merkið verði tengt við eitthvað slæmt sem aftur 

dregur úr áliti fólks á því eða sérkenni merkisins þynnist út.195 Þá er viðurkennt að eigendur 

vel þekktra merkja geti víkkað út not merkisins til nýrra vara og þjónustuflokka.196 Í reglunni 

má því segja að felist einnig einskonar „keep-free“ kenning á þann hátt að hún útilokar 

möguleika annarra til að skrá sama merki fyrir aðrar vörur og þjónustu og heldur þannig 

möguleikanum opnum fyrir rétthafa merkisins að framleiða hugsanlega þessar tilteknu vörur 

undir vörumerki sínu síðar.197 

                                                            
192 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 130. 
193 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 128. 
194 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 102. 
195 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 339. 
196 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 330. 
197 Í ákvörðunum ELS nr. 4/5/6 frá 2006 (VIRGIN) sagði eftirfarandi: „Í dag er þróunin í fjármálaheiminum 
orðin sú að ekki er óeðlilegt að stórfyrirtæki vilji notfæra sér vel þekkt vörumerki sín og fara inn á óskyld 
starfssviði, sem oft á tíðum eru jafnframt umfangsmikil“. 
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4.1.7 Kodak reglan nær ekki einungis til hágæða merkja 
Ekki er gert ráð fyrir því að orðspor vöru verði að vera gott til þess að vernd Kodak reglunnar 

eigi við. Þannig þurfa Kodak merki ekki að vera þekkt sem hágæða merki. Nægilegt er að þau 

séu hreinlega vel þekkt sama hvernig sú þekking er til komin. Það er ekkert sem kemur í veg 

fyrir að vörumerki fyrir t.d. hálstöflur eða húsbúnað í miðlungsklassa geti ekki notið góðs af 

hinni útvíkkuðu vernd að öðrum skilyrðum uppfylltum. Slík vörumerki geta einnig haft gott 

orðspor og ríkt sérkenni. Jafnvel vörumerki sem eru þekkt fyrir vörur af lélegum gæðum geta 

komið til skoðunar til að njóta aukinnar verndar þar sem þau er hugsanlega á sama tíma þekkt 

sem merki fyrir lággjaldavörur.198 Mat á gæðum og verði eru þannig innbyrðis afstæð og léleg 

gæði hindra því ekki góð kaup í sjálfu sér. Hér verður heildarmat að ráða199 en ljóst er að 

töluvert virði getur falist í því mati almennings að um góð kaup sé að ræða fyrir vöru á 

ákveðnu verði sem nýtist á sama hátt og dýrari vara. 

Kodak reglan tekur einnig til vara sem almennt njóta ekki velvildar að almenningsáliti. 

Þannig getur vörumerki sígarettuframleiðanda vel fallið undir vernd samkvæmd Kodak 

reglunni jafnvel þó mörgum finnist óeðlilegt að veita merkjum sem notuð eru á slíkar 

„óæskilegar“ vörur aukna vernd. Hins vegar er ljóst að vörumerki er ávallt vörumerki sama 

fyrir hvaða vöru það stendur og óháð tilfinningalegu mati almennings á vörunni. Þannig er 

t.a.m. ljóst að vörumerkið CAMEL fyrir sígarettur hefur gott orðspor í heimi reykingarmanna 

og stendur þannig hugsanlega fyrir gæði í hugum þeirra. Merkið hefur af sama skapi ríka 

aðgreiningareiginleika þar sem það er á engan hátt lýsandi og hefur ríkt sérkenni sem veitir 

því aukna vernd. Ekkert í vörumerkjaréttinum kemur því í veg fyrir það að merkinu CAMEL 

sé veitt vernd út fyrir þá flokka sem það er skráð fyrir ef hægt er að sýna fram á að það sé vel 

þekkt.  

4.2 Lögfesting reglunnar 
Nauðsynlegt er að lögfesta undantekningarreglur líkt og Kodak regluna til að auka 

réttaröryggi en einnig þar sem henni hefur verið beitt í framkvæmd í nokkru mæli.200 Það 

hefur og verið gert, bæði hér á landi sem og erlendis en einnig er kveðið á um regluna með 

ákveðnum hætti í Parísarsamþykktinni sem er svo nánar útfærð í TRIPS samningnum. Um 

þessa alþjóðlegu sáttmála og skuldbindingargildi þeirra vísast til framangreindrar umfjöllunar 

um alþjóðlegan vörumerkjarétt í 3. kafla. Í vörumerkjalögum hér á landi var upprunalega 

                                                            
198 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 337. 
199 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 129. 
200 Sjá dómareifanir þar sem reglunni hefur verið beitt í kafla 4.3.1.3. 
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miðað við það að líta mætti svo á að um hættu á misgripum væri að ræða ef vörumerki hefði 

náð ríkri markaðsfestu og væri auk þess svo alkunnugt hér á landi að notkun annars aðila á 

líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, fæli í sér misnotkun á góðu orðspori merkisins 

sbr. a-lið 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.201 Einnig var hætta á misgripum talin vera 

á ferðum ef vörumerki hafði náð markaðsfestu og notkun annars en eiganda á líku merki fyrir 

aðrar vörur, með hliðsjón af séreiginleikum varanna, var bersýnilega til þess fallin að rýra 

verulega verðmæti þess merkis sem markaðsfestu hafði náð, sbr. b-lið 2. mgr. 6. gr. sömu 

laga. Á þessu varð breyting með lögum nr. 67/1993, þegar  breytingar voru gerðar á 

vörumerkjalögum nr. 47/1968, í samræmi við ákvæði Evróputilskipunarinnar um vörumerki, 

vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu202 sbr. 65. gr. l. nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Eftir lagabreytinguna hljóðaði 2. mgr. 6. gr. svo: „Hætta á ruglingi telst þó 

vera til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki hér á landi ef notkun á öðru líku merki felur í 

sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.” Ákvæðið 

tók bæði til skráðra vörumerkja og óskráðra og þannig var nægilegt að hafa öðlast þekkingu 

almennings með notkun og eignast með því vernd út fyrir þær vöru- og þjónustutegundir sem 

merkið var notað fyrir.203 Eftir lagabreytinguna 1993 gilti reglan því ekki aðeins um merki 

sem voru alkunnug hér á landi, heldur tók reglan til allra vel þekktra merkja. 

Með hliðsjón af framangreindu eru því í raun til tvær tegundir vel þekktra merkja. Annars 

vegar þau sem einfaldlega eru kölluð vel þekkt merki og hins vegar eru það heimsmerkin eða 

alþekktu merkin, en vernd þeirra byggir á öðrum grundvelli, þ.e Parísarsamþykktinni. Annað 

nýmæli sem kom inn með lögum 1993 var að notkun reglunnar ætti að vera stigbreytileg og 

sveigjanleg, þannig að verndin væri aukin eftir því sem merki varð þekktara. Hámarki 

verndarinnar samkvæmt Kodak reglunni væri náð þegar um væri að ræða heimsþekkt 

merki.204 Til að átta sig betur á lögfestingu reglunnar og því réttarumhverfi sem ríkir um hana 

og almennt um merki með aukna þekkingu á meðal almennings þarf í upphafi að skoða 

lagaákvæði er gilda um annars vegar vel þekkt og hins vegar alþekkt merki og taka til 

                                                            
201„Í grg. með lögunum segir að þótt ekki sé um sömu eða líkar vörur að ræða getur hætta á misgripum skapast. 
Einkum má þó telja, að aðili, sem á rétt til mjög þekkts merkis, eða merkis, sem ríkir markaðsfestu hefur náð, 
verði eigi talinn njóta nægilegrar réttarverndar, ef öðrum aðila er heimilt að nota merki hans eða líkt merki fyrir 
vörur, þótt annarrar tegundar séu. A) og b) liðir greinarinnar eiga að veita vernd slíkum hagsmunum 
merkiseiganda, og er það í samræmi við almennar vörumerkjareglur (Kodak kenningin svonefnda). Her er þó 
um undantekningar að ræða, sem ekki má skýra of rúmt. Ekki er það skilyrði að um vísvitandi ágengni sé að 
ræða af hálfu þess sem merki notar.– Sbr. Alþt.1967-1968, A-deild, bls. 288-289 
202 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 351. 
203 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
204 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 128. 
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skoðunar hvort að Kodak reglan gildir í raun um báðar þessar tegundir merkja. Líkt og fram 

hefur komið er um stigsmun að ræða á þessum reglum og mismunandi grundvöll má finna 

fyrir þeim  og því mun umfjölluninni verða skipt í tvo kafla, annars vegar um vel þekkt og 

hins vegar alþekkt merki. 

4.3 Vel þekkt vörumerki 

4.3.1 Íslensk löggjöf um vel þekkt vörumerki  
Hér á landi hafa gilt lagaákvæði um vel þekkt merki um langa hríð. Grundvöll þeirra má finna 

í ákvæðum norrænna laga enda löngum verið öflugt norrænt samstarf á sviði 

vörumerkjaréttar. Hafa dönsk lög einkum verið fyrirmynd íslenskra laga í gegnum tíðina. Þá 

er tilskipunin grundvallarskjal innan vörumerkjaréttarins og því verður að skoða ákvæði 

framangreindra lagabálka við túlkun og mat á þeim reglum sem um slík merki gilda hér á 

landi.  

4.3.1.1 Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.  
Í eldri vörumerkjalögum nr. 47/1968 mátti finna ákvæði um vel þekkt vörumerki í 6. gr. 

laganna. Með lagabreytingum árið 1993 og síðar með heildarendurskoðun vörumerkjalaganna 

árið 1997 þróaðist ákvæðið yfir í það sem nú má finna í 2. mgr. 4. gr. laganna og hljóðar svo: 

 
„Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi 
vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef 
vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir 
aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.“ 

 
Í 1. mgr. 4. gr. kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis megi 

ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki rétthafa ef 

notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hætt er við ruglingi, þar með talið 

að tengsl séu með merkjunum. Ljóst er því að í 2. mgr. er  verndin verulega víkkuð út og er 

ætlað að ná til merkja sem eru notuð fyrir annars konar vöru eða þjónustu. Í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 segir í athugasemdum við 4. gr. að í 

2. mgr. sé gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. 

Ákvæðið er sagt taka mið af Kodak kenningunni og hafi að geyma undantekningu frá 

meginreglu 1. mgr. Af þessu má ráða að löggjafinn hafi gert ráð fyrir því að Kodak reglan 

tæki til allra vel þekkra merkja en ekki einungis þeirra heimsfrægu, líkt og upphaflega var gert 
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ráð fyrir.205 Einnig má ráða það af orðalagi greinarinnar að þar sem heimsfrægu merkin eru 

almennt ekki bundin við það að vera skráð í því landi sem verndar er óskað, þá nær verndin 

samkvæmt umræddri 2. mgr. 4. gr. vml. einungis til merkja sem eru skráð eða notuð hér á 

landi. Skilyrði verndar samkvæmt ákvæði 2. mgr. er því að merki séu skráð eða hafi verið 

notuð hér á landi. Erlend óskráð og ónotuð merki eiga því ekki rétt á vernd samkvæmt þessu 

ákvæði, sbr. heimsþekktu merkin sem eru hér í raun undanskilin vernd.206 Það er því ljóst að 

um tvenns konar tegundir vel þekktra merkja er að ræða sem stigsmunur er á og má segja að 

vel þekktu merkin séu lægri þröskuldur og geri ekki kröfu um eins umfangsmikla vernd og 

alþekktu merkin gera ráð fyrir.  Athugasemdir með lagagreininni eru hins vegar af skornum 

skammti og þannig er ákvæðið skilið eftir nokkuð opið og óskýrt þar sem hvorki kemur fram 

skýring á því hvað felst í hugtakinu vel þekkt merki og hversu mikil þekkingin á því þarf að 

vera til þess að uppfylla kröfur til að njóta stöðu vel þekkts merkis. Þá er heldur ekki greint 

nánar frá því hvað felst í þeirri kröfu ákvæðisins að notkun hafi í för með sér misnotkun eða 

að hún rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hin þekkta merkis. Það er þó skýrt að um 

vægari kröfur er að ræða heldur en varðandi merki sem ekki teljast vel þekkt þar sem ekki 

þarf að sýna fram á ruglingshættu milli vöru og þjónustu.  Þá var það tekið fram í greinargerð 

með lögunum að ekki væri gert að skilyrði að um vísvitandi ágengni væri að ræða af hálfu 

þess sem notar vel þekkt merki.207 Það er því ekki gerð krafa um grandvísi þess er notar síðara 

merki, um tilvist vel þekkta merkisins til að komast að því að um brot á vörumerkjarétti sé að 

ræða. 

4.3.1.2 Vel þekkt vörumerki sem skráningarhindrun 
Í 2. mgr. 4. gr. vml. er sett fram sú efnislega vernd sem vel þekktum merkjum er veitt. Hvað 

varðar hina formlegu vernd þá er það hvergi skýrt tekið fram að vel þekkt merki séu 

skráningarhindrun fyrir önnur merki hér á landi. Í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. má hins vegar 

finna almenna reglu sem felur það í sér að eldri vörumerki geti hindrað skráningu síðari 

merkja ef villast má á þeim og vörumerki sem hefur verið skráð eða notað hér á landi. 

 Óheppilegt er að láta sama lagaákvæðið taka til skráningar merkja sem brjóta gegn þessum 

mismunandi tegundum merkja enda eru ekki gerðar jafn miklar kröfur til ruglingshættu þegar 

um vel þekkt merki er að ræða líkt og með önnur merki. Hvað þau varðar þarf þannig 

einungis að sýna fram á ruglingshættu á milli merkja sem geta m.a. falist í tengslum merkja. 
                                                            
205 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2086. 
206 Merkin njóta þó vissulega verndar en einungis á öðrum grundvelli sbr. umræðu um alþekkt merki í næsta 
kafla. 
207 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2086. 
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Hvað varðar hefðbundin vörumerki þarf hins vegar að auki að sýna fram á ruglingshættu 

vegna líkinda vöru og þjónustu. Þá gerir 2. mgr. 4. gr. vml. ráð fyrir því að notkun síðara 

merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta 

merkis. Ekki er sett slíkt skilyrði um hefðbundin vörumerki.  

Þá er í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. kveðið á um að merki megi ekki skrá ef það er til þess 

fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem 

umsókn um skráningu er lögð inn. Af orðalagi ákvæðisins að dæma mætti ætla það meira 

viðeigandi sem skráningarhindrun fyrir vel þekkt vörumerki en ef vel er rýnt í orðalagið og 

athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu er skýrt að því er einungis ætlað að ná til alþekktra 

merkja, sbr. síðari umræðu um slík merki. Þannig gefur orðalagið „sem telst vel þekkt hér á 

landi“ til kynna að merki þurfi hvorki að vera skráð né notað hér á landi líkt og 2. mgr. 4. gr. 

gerir skilyrði um. Þá segir í athugasemdum með ákvæðinu að það sé byggt á 

Parísarsamþykktinni en líkt og fram hefur komið tekur hún einungis til alþekktra merkja. Það 

er því ljóst að 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. tekur ekki til vörumerkja sem falla undir 2. mgr. 4. 

gr. vml. 

Af framangreindu liggur því fyrir að vel þekktum merkjum er veitt efnisleg vernd gegn 

notkun annarra á eins eða líku merki fyrir aðrar vörur og þjónustu á grundvelli 2. mgr. 4. gr. 

vml. Hvað varðar vernd að forminu til þá hafa núgildandi íslensk vörumerkjalög ekki yfir að 

búa sérstöku ákvæði þar sem skýrt kemur fram að vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. 

vml. séu skráningarhindrun fyrir síðari merki. Í framkvæmd hefur hins vegar verið notast við 

6. tölul. 1.mgr. 14. gr. vml., sbr. ÚÁ nr. 6/2005 (VIAGUA) þar sem skráning á merkinu 

VIAGUA var felld úr gildi þar sem það var talið brjóta gegn vörumerkjarétti hins vel þekkta 

merkis VIAGRA sem talið var vera skráningarhindrun í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.  

4.3.1.3 Kodak regla 2. mgr. 4. gr. vml. í framkvæmd  
Oft hefur reynt á beitingu Kodak reglunnar í 2. mgr. 4. gr. vml. hjá íslenskum 

skráningaryfirvöldum, þ.e. ELS208 og áfrýjunarnefnd,209 og einnig fyrir dómstólum í nokkrum 

tilvikum. Í raun reynir á regluna mun oftar er ætla mætti þar sem rétthafar merkja reyna í 

mörgum tilvikum að sýna fram á þekkingu á merki sínu í þeirri von að viðkennd verði 

                                                            
208 Af ákvörðunum ELS þar sem reynt hefur a 2. mgr. 4. gr. vml. má nefna ákvörðun ELS nr. 3/2005 (BOTOX), 
ákvörðun ELS nr. 6/2005 (Durex), ákvörðun ELS nr. 16/2005 (FOLDA), ákvörðun ELS nr. 19/2004 (POLO), 
ákvörðun ELS nr. 17/2006 (Olympus), ákvörðun ELS nr. 16/2008 (SIMA/HUSQUARNA) og ákvörðun ELS nr. 
17/2008(ELKO). 
209 Af öðrum úrskurðum en hér að neðan verða reifaðir um 2. mgr. 4. gr. vml. má m.a. nefna ÚÁ nr. 1/2004 
(SMIRNOFF) og ÚÁ nr. 7/2005 (NÝJA SKÁTABÚÐIN). 
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víðtækari vernd og þá er gjarnan fleygt fram þeirri staðhæfingu að merki sé vel þekkt en án 

þess að styðja það frekari gögnum. Úr dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á ákvæðið má 

nefna Hrd. 268/2002 (UPS. gegn  Úps!), Hrd. 366/2001 (DOMINO´S), Hérd. Norðeyst. 28. 

janúar 2007 (E-174/2007)210 og Hérd. Rvk. 8. júní 2007 (E-87/2007).211 Þá var í Hrd. 

344/2001 (EIMSKIP) fallist á að merkið EIMSKIP teldist vel þekkt og nyti því ríkari verndar 

á grundvelli 2. mgr 4. gr. vml.: 

 
Í málinu fór stefnandi, Eimskip, fram á það að stefndi myndi láta af notkun netfangsins 
eimskip@vortex.is en stefndi notaði það í atvinnustarfsemi sinni sem m.a. fólst í 
garðslætti og annarri garðumhirðu. Stefnandi byggði á því að vörumerkið EIMSKIP nyti 
mjög víðtækrar verndar hér á landi á grundvelli Kodak reglunnar og félli án efa undir 2. 
mgr. 4. gr. laganna, enda væri merkið eitt elsta og þekktasta firmanafn og vörumerki 
landsins.  Í dóminum sagði að samkvæmt umræddu ákvæði gæti eigandi vörumerkis 
bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið væri vel þekkt 
hér á landi. Af gögnum málsins kvað héraðsdómur að telja yrði að vörumerkið EIMSKIP 
hefði náð slíkri markaðsfestu hér á landi að það nyti verndar skv. ákvæðinu. Var 
stefnanda vegna þess talið brýnt að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar væru til þess 
að vernda orðspor merkisins. Bæri því af þessari ástæðu að fallast á þá kröfu stefnanda 
að stefnda hefði verið og væri óheimilt að nota netfangið eimskip@vortex.is.  Stefndi 
skaut málinu til Hæstaréttar sem sagði að fallast yrði á það með Eimskip að sú 
meginregla, sem fram kæmi í 2. mgr. 4. gr. vml. um vörumerki, veitti honum vernd gegn 
því að stefndi mætti nota það tölvunetfang, sem um ræddi. Með þessari athugasemd var 
héraðsdómur því staðfestur. 

 
Athugasemdir má gera við ummæli Hæstaréttar í dómi þessum um að merkið EIMSKIP 

skuli njóta verndar á grundvelli meginreglunnar sem fram kemur í 2. mgr. 4.gr. vml. Virðist 

Hæstiréttur þarna vera á villigötum þar sem, líkt og fram hefur komið, felur ákvæðið í raun í 

sér undantekningarreglu en ekki meginreglu og ber því að túlka það þröngt. Þar sem ljóst er 

hins vegar að merkið EIMSKIP er mjög þekkt þá kemur þessi villa dómsins ekki að sök enda 

ljóst að merkinu ber að veita aukna vernd. 

Þá hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í nokkrum tilvikum tekið fyrir 

mál þar sem reynt hefur á ákvæðið. Má þar fyrst nefna ÚÁ nr. 20/2004 (LAND ROVER)212 þar 

sem nefndin sneri við niðurstöðu ELS: 

 
Í málinu hafði komið til skoðunar hjá ELS hvort merkið LANDROVER ætti að njóta 
aukinnar verndar á grundvelli Kodak reglunnar. Sótt var um skráningu orðmerkisins 
ISLAND ROVER fyrir flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39 og ferðaklúbba í flokki 41213 
og taldi rétthafi orðmerkisins LANDROVER, sem skráð var hér á landi fyrir vélknúin 

                                                            
210 Í málinu Atlantik ehf. gegn  Trans - Atlantic ehf. 
211 Í málinu Bakkavör Group hf. gegn  Eignarhaldsfélaginu Bakkavör ehf. 
212 Sjá einnig um sama álitaefni ákvörðun ELS nr. 12/2004 (LAND ROVER). 
213 Flokkurinn tekur einnig til fræðslu, þjálfunar, skemmtistarfsemi, íþrótta- og menningarstarfsemi, og 
félagsstarfsemi. 
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ökutæki, það brjóta í bága við vörumerkjarétt sinn. ELS fjallaði um að þegar um væri að 
ræða vel þekkt merki þá nægði ekki venjuleg vernd sem aðeins næði til líkrar vöru og 
þjónustu og féllst á það með andmælanda að merkin LANDROVER og LAND ROVER 
nytu aukinnar verndar á grundvelli þess að allur almenningur þekkti þau og teldi að þær 
vörur sem auðkenndar væru með merkjunum, LANDROVER og LAND ROVER, hlytu að 
eiga uppruna sinn í starfsemi fyrirtækisins eða í sambandi við hana. Merkin hefðu því 
náð markaðsfestu hér og erlendis og væru alkunnug meðal almennings. 

ELS mat því næst hvort um ruglingshættu væri að ræða á milli merkjanna. Var 
það mat stofnunarinnar að þrátt fyrir þá auknu vernd sem Kodak reglan veitir vel 
þekktum merkjum þá nái sú vernd sem veitt er merkjunum, LANDROVER og LAND 
ROVER, samkvæmt framangreindu ákvæði ekki til merkisins ISLAND ROVER. Þegar litið 
væri á merkin í heild sinni var það því niðurstaða ELS að merki andmælanda, 
LANDROVER og LAND ROVER og merki umsækjanda ISLAND ROVER væru ekki svo 
lík að ruglingi gæti valdið og því gæti andmælandi ekki komið í veg fyrir skráningu 
merkisins. 

Andmælandi, Land Rover, áfrýjaði niðurstöðu ELS. Áfrýjunarnefndin komst að 
því að merkið LANDROVER væri vel þekkt hér á landi sem og erlendis. Vernd slíkra 
merkja væri missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki væri en nefndin taldi að 
vegna mikillar þekkingar á merkinu hérlendis ætti það að njóta mjög víðtækrar verndar. 
Þá komst nefndin að þeirri niðurstöðu að merkin væru lík sem leiddi til þess að veruleg 
hætta væri á því að almenningur tengdi merki áfrýjanda og varnaraðila saman og teldi 
að sami viðskiptaaðili stæði að baki þeim, jafnvel þó að merki áfrýjanda væri ekki skráð 
fyrir þá þjónustu sem merki varnaraðila væri skráð fyrir. Vörumerkið LANDROVER var 
því talið njóta ríkari verndar á grundvelli Kodak reglunnar. Því var það niðurstaða 
nefndarinnar að hnekkja bæri ákvörðun ELS. 

 
Þarna var ljóst að bæði ELS og áfrýjunarnefndin voru sammála um að merkið væri það 

þekkt að það ætti rétt á aukinni vernd á grundvelli 2. mgr. 4. gr. en voru ósammála um hversu 

mikil sú vernd ætti að vera. Í ÚÁ nr.  6/2005 (VIAGRA)214 var deilt um það sama, þ.e. hvort að 

merkið VIAGUA væri svo líkt orðmerki áfrýjanda, VIAGRA, að það bryti gegn 

vörumerkjarétti síðara merkisins.  

 
Rétthafi VIAGRA taldi óumdeilt að merkið væri heimsfrægt og því mætti telja víst að 
vernd merkisins næði út fyrir þær tilteknu vörur sem merkið væri skráð fyrir á grundvelli 
Kodak reglunnar. Vegna þess hve lík vörumerkin VIAGUA og VIAGRA væru, yrði að 
telja líkur til þess að almenningur tengdi vörumerkið við hið heimsþekkta vörumerki 
VIAGRA. Með þessu væri villt um fyrir neytendum um uppruna vörunnar þar sem þeir 
myndu ranglega telja vörur með vörumerkinu VIAGUA framleiddar af áfrýjanda eða í 
tengslum við hann. Féllst ELS á að merkið VIAGRA væri vel þekkt og því bæri að meta 
það hvort neytendur myndu álíta að vörurnar sem VIAGUA óskaðist skráð fyrir, kæmu 
frá sama framleiðanda og VIAGRA og þar með væri verið að misnota viðskiptavild hins 
þekkta merkis. Þetta myndi hafa áhrif á það hvort rétthafi vörumerkisins VIAGRA gæti 
bannað notkun merkisins VIAGUA fyrir annars konar vörur en merki hans væri skráð 
fyrir. Með hliðsjón af því að merkin væru töluvert lík og að vörumerkið VIAGRA væri 
mjög þekkt fyrir lyf var það mat ELS að merkið nyti aukinnar verndar sem tæki einnig til 
skyldra vara í öðrum flokkum. Á grundvelli þessa ógilti hún skráningu merkisins að hluta, 
þ.e. fyrir skyldar vörur í öðrum flokkum en ekki skráningu ólíkrar vöru og þjónustu. 

                                                            
214 Sjá einnig um sama álitaefni ákvörðun ELS nr. 21/2004 (VIAGRA). 
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Rétthafi vörumerkisins VIAGRA áfrýjaði málinu og krafðist þess að skráningin 
sem andmælt var yrði afmáð í heild sinni. Máli sínu til rökstuðnings ítrekaði hann að það 
hefði alltaf verið óumdeilt að merki hans væri heimsfrægt. Í því fælist að merkið skyldi 
njóta víðtækrar verndar út fyrir flokkaskráningu á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. m.a. til 
að vernda hann sem rétthafa frá því að aðrir aðilar notuðu lík merki með þeim hætti að 
viðskiptavild væri misnotuð. Hafi ELS sjálf tekið undir þetta í úrskurði sínum með því að 
segja að það væri mat stofnunarinnar að merki áfrýjanda, VIAGRA, teldist vel þekkt. Þá 
hafi einnig verið sagt í úrskurði stofnunarinnar að með hliðsjón af því að merkin væru 
töluvert lík nyti merkið aukinnar verndar af þeim sökum. Þrátt fyrir þetta hafi ELS 
ákveðið að vernd merkisins næði einungis til þeirrar vöru sem talin væri skyld þeim 
vörum sem merki áfrýjanda væri skráð fyrir, en láta hina andmæltu skráningu að öðru 
leyti halda gildi sínu. Með þessu gengi ELS gegn því sem hún viðurkenndi að gilti, þ.e. að 
merki áfrýjanda skyldi njóta aukinnar verndar vegna frægðar sinnar.  

 
Áfrýjunarnefndin sagði m.a. eftirfarandi í úrskurði sínum: 

 
“Vernd þekktra merkja nær því til annarra vöru eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi 
merki er notað fyrir. Verndin er missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki er. 
Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerki áfrýjanda VIAGRA sé heimsþekkt. 
Þó umboðsmaðurinn hafi ekki lagt fram gögn sem sýni fram á hversu vel þekkt merki 
áfrýjanda sé er það mat nefndarinnar að vörumerkið VIAGRA sé ekki einungis vel þekkt 
heldur alþekkt hér á landi sem erlendis, bæði innan þess hóps sem hefur tengsl við þær 
vörur sem VIAGRA er notað sem vörumerki fyrir og meðal þorra almennings. 
Einskorðast vernd merkis áfrýjanda því ekki við þær vörur sem merkið er skráð og notað 
fyrir eða skyldar vörur, heldur getur einnig girt fyrir notkun þess til auðkennis á annars 
konar vörum eða eftir atvikum þjónustu“ 

 
Það var því mat nefndarinnar að í ljósi þess hve þekkt merki áfrýjanda væri meðal alls 

almennings hér á landi sem og um allan hinn vestræna heim þá nyti það verndar út fyrir 

tengdar vörur og því bæri að fella úr gildi skráningu merkis varnaraðila í heild sinni. 

Annað bar við í ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR). Sama álitaefnið var að vísu uppi en 

vegna þess að vörumerkið sem um ræddi var talið lýsandi var niðurstaðan önnur: 

 
Flugleiðir höfðu fengið skráð vörumerkið VILDARKLÚBBUR á grundvelli markaðsfestu 
en orðið var annars talið lýsandi og því ekki hafa nægilega aðgreiningareiginleika. Í 
málinu reyndi á það hvort að Glitnir gæti skráð vörumerkið VILDARKLÚBBUR fyrir 
greiðslukortaþjónustu eða hvort að Kodak reglan myndi koma í veg fyrir það vegna betri 
réttar Flugleiða. Það var mat ELS að væri andmælanda veittur einkaréttur á umræddu 
orði, VILDARKLÚBBUR, myndi það vera takmarkandi fyrir aðra aðila til að lýsa 
sambærilegri þjónustu, það er tryggða- eða fríðindakerfi fyrir viðskiptavini sína á hinum 
ýmsu sviðum.  Með vísan til þessa taldi stofnunin að ekki yrði fallist á merkin væru svo lík 
að ruglingi gæti valdið og heimilaði því skráninguna. 

Flugleiðir skutu málinu til áfrýjunarnefndar þar sem Kodak reglan kom nokkuð 
til skoðunar. Flugleiðir héldu því fram að reglan veitti eigendum merkja ríkari vernd en 
fælist í 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Í henni fælist að væri vörumerki vel þekkt hér á landi 
gæti eigandi þess bannað notkun á því fyrir annars konar vöru eða þjónustu hefði 
notkunin í för með sér misnotkun eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori 
hins þekkta merkis. Flugleiðir vísuðu til þess að notkun á merki þyrfti í slíkum tilvikum 
ekki að vera fyrir svipaða vöru eða þjónustu heldur nægði að merkjalíking væri til staðar. 
Þá taldi félagið sig hafa sýnt fram á að merki þess væri ekki aðeins vel þekkt innan 
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tiltekins viðskiptahóps heldur einnig meðal mikils meirihluta almennings. Það ætti því að 
njóta verndar fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það væri þekkt fyrir ef hætta á ruglingi 
um viðskiptalegan uppruna væri til staðar sem þannig gæti rýrt orðspor eiganda hins vel 
þekkta merkis. 

Varnaraðili, Glitnir, tók fram að hann teldi að hafa yrði í huga að Kodak reglan 
væri undantekningarregla sem yrði að túlka þröngt. Einnig þyrfti að horfa til þess að 
orð- og myndmerki áfrýjanda byggði á almennu lýsandi orði og meira þyrfti að koma til 
svo slík merki nytu þeirrar verndar sem fælist í reglunni en almennt væri það viðurkennt 
að veik merki nytu síður verndar en sterk merki.  

Á grundvelli framangreinds komst áfrýjunarnefndin að því að ekki yrði talið að 
orðið Vildarklúbbur væri svo þekkt sem vörumerki áfrýjanda að það nyti aukinnar 
verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. Lýsandi merki sem öðlast sérkenni með 
markaðsfestu yrði ekki talið sterkt merki og vernd slíks merkis væri bundin við þær vörur 
eða þjónustu sem það hefði öðlast sérkenni fyrir. Merkið var því ekki talið svo þekkt sem 
vörumerki áfrýjanda að það nyti aukinnar verndar á grundvelli Kodak reglunnar. 

 
Þá er rétt að nefna úrskurð áfrýjunarnefndar í TAX FREE málinu sbr. ÚÁ nr.  13/2004 

(TAX FREE). Samkvæmt orðalagi 2. mgr. 4. gr. vml getur eigandi vörumerkis bannað notkun 

þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu. Með þessu orðalagi er því ekki ljóst hvort ákvæðið 

tekur einungis til verndar fyrir ólíkar vörur og þjónustu eða einnig til eins eða líkra vara 

sömuleiðis. Á þessu tók áfrýjunarnefnd í úrskurði sínum: 

 
„Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. kveður á um að eigandi merkis, sem er vel þekkt hér á landi, 
geti bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merki hans er notað 
fyrir. Hér er hins vegar verið að vísa til þess að áfrýjandi telur að merki sitt sé svo vel 
þekkt að það eigi að njóta sterkari verndar gagnvart þjónustu í sama flokki. Sambærilegt 
ákvæði er að finna í 2. mgr. 5. gr. ESB tilskipunar nr. 89/104 um vörumerki, sem er hluti 
af EES samningnum. Dómstóll EB hefur komist að þeirri niðurstöðu að það ákvæði taki 
einnig til aukinnar verndar vel þekktra merkja gagnvart vörum eða þjónustu á sama eða 
svipuðu sviði.

 
Með hliðsjón af tilgangi EES samningsins að koma í veg fyrir 

viðskiptahindranir, t.d. með mismunandi reglum á sviði vörumerkjaréttar, er ekki 
óeðlilegt að túlka ákvæði 2. mgr. 4. gr. á sama hátt, þ.e. að vel þekkt merki njóti aukinnar 
verndar einnig gagnvart sömu eða svipuðum vörum eða þjónustu.“ 

4.3.2 Fyrsta tilskipun ráðsins um samræmingu á vörumerkjarétti aðildarríkjanna 

4.3.2.1 Ákvæði 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar 
Í öllum aðildarríkjum að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið hafa verið innleidd 

ákvæði um vernd vel þekktra vörumerkja, þ.á m. á Íslandi. Þau ákvæði eiga rætur sínar að 

rekja til ákvæðis 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni og því ber að líta til þess ákvæðis við skýringu 

og túlkun á hinu íslenska lagaákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. sem innleiddi ákvæði 

tilskipunarinnar. Ákvæði 2. mgr. 5. gr. hljóðar svo í íslenskri þýðingu tilskipunarinnar: 

 
„Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um að rétthafi geti bannað þriðja aðila að nota í 
atvinnuskyni án leyfis tákn sem er eins og vörumerkið eða líkt því til að auðkenna vörur 
eða þjónustu ólíkar þeim sem skrásett merki hefur auðkennt, sé vörumerki vel þekkt í 
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hlutaðeigandi aðildarríki þannig að notkun annars tákns án sérstakrar ástæðu hefði í för 
með sér óheimila og óréttmæta nýtingu á eða hefði skaðleg áhrif á sérkenni eða orðspor 
eldra vörumerkisins.“ 

 
Ákvæðið kveður á um, líkt og íslensku lögin, að rétthafi geti bannað þriðja aðila notkun 

eins eða líks merkis í atvinnuskyni, ef fyrra merkið er vel þekkt, fyrir ólíkar vörur og 

þjónustu. Ákvæðið tiltekur einungis að vernd vel þekktu merkjanna nái til ólíkra merkja og 

minnist því ekki á að verndin nái einnig til eins eða líkra merkja. Hefur þetta orðið álitaefni 

innan evrópska vörumerkjaréttarins og hlotið umfjöllun hjá dómstól EB í nokkur skipti. 

Þannig hefur það ekki verið ljóst hvort að svo sjálfsagt sé að fyrst verndin samkvæmt 2. mgr. 

5. gr. í tilskipuninni taki til ólíkrar vöru og þjónustu þá hljóti hún einnig að ná til verndar líkra 

og eins merkja. Spurningin er því hvort verndin gegn eins eða líkum merkjum sé einfaldlega 

lakari og í slíkum málum þurfi að styðjast við 1. mgr. 5. gr. í tilskipuninni. Það ákvæði fjallar 

ekki sérstaklega um vel þekkt merki heldur um vernd allra vörumerkja fyrir síðari skráningum 

eins eða líkra merkja fyrir eins eða líkar vörur og gerir jafnframt skilyrði um að hætta sé á 

ruglingi. Álitaefnið hefur því verið hvort að verndin samkvæmt 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni, 

og þar með í 2. mgr. 4. gr. hinna íslensku vörumerkjalaga nái einungis til ólíkrar vöru og 

þjónustu samkvæmt orðalagi sínu eða hvort í ákvæðinu felist einnig vernd fyrir eins eða líkar 

vörur og þjónustu þó ekki megi lesa það beint úr ákvæðinu. Þessari spurningu var vísað til 

dómstóls EB til forúrskurðar í Davidoff málinu.215 Þá hefur áfrýjunarnefndin íslenska einnig 

tekið álitaefnið til skoðunar sbr. ofangreinda reifun á TAX FREE málinu sbr. ÚÁ nr. 13/2004. 

4.3.2.2 Davidoff málið216 
Málið fjallaði um deilu milli Davidoff, sem var svissneskt fyrirtæki sem dreifði gæðavörum 

undir vörumerkinu DAVIDOFF, sem var skráð alþjóðlegri skráningu fyrir vörur fyrir herra, 

svo sem snyrtivörur, vindla, pípur, bindi, gleraugu o.fl., og Gofkid sem var fyrirtæki með 

aðsetur í Hong Kong sem notaði vörumerkið DURFFEE, sem skráð var á eftir DAVIDOFF, á 

vörur sínar í Þýskalandi, m.a. eðalmálma og vörur búnar til úr þeim og tengdar vörur. Í málinu 

reyndi á túlkun á a lið 4. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni þar sem aðilar voru 

ósammála um að til staðar væri hætta á ruglingi með merkjunum og þar sem Gofkid taldi ekki 

liggja fyrir að merkið Davidoff væri vel þekkt.217  Í málinu var sú spurning lögð fyrir dómstól 

EB til forúrskurðar hvort ákvæðin í a lið 4. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni ætti að 

túlka á þann veg að þau heimiluðu aðildarríkjum að veita vel þekktum merkjum víðtækari 
                                                            
215 EBD, mál C-292/00  ECR 2003, bls. I-00389. 
216 EBD, mál C-292/00  ECR 2003, bls. I-00389. 
217 Sjá málsgrein 10. 
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vernd í þeim tilvikum þegar síðara merki er notað fyrir eins eða líkar vörur eða þjónustu og 

vel þekkta merkið er þekkt fyrir.218 

Jacobs aðallögsögumaður gaf út álit sitt í málinu þann 21. mars 2002. Í upphafi reifaði 

hann það að samkvæmt nákvæmri túlkun á orðalagi 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni næði vernd 

samkvæmt því einungis til ólíkrar vöru eða þjónustu en með spurningunni í máli þessu væri 

óskað eftir skoðun dómstólsins á því hvort að túlka ætti ákvæðið svo þröngt eða hvort verndin 

næði einnig til eins eða líkrar vöru eða þjónustu. Því næst minntist hann á líkindi merkjanna 

en þar sem ljóst væri að dómstóll aðildarríkisins, sem í þessu tilviki var Þýskaland, taldi 

merkin lík þá reyndi ekki frekar á það álitaefni. Þá ræddi hann málið efnislega á þeim 

grundvelli að svo virtist sem um glufu væri að ræða í vernd vel þekkra merkja í bókstaflegum 

skilningi ákvæða tilskipunarinnar. Slík merki nytu almennt verndar á grundvelli a. og b liðar 

1. mgr. 4. gr. og a og b liðar 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar en þar að auki nytu vel þekkt merki 

sérstakrar verndar í a lið 4. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar. Þrátt fyrir það virðist 

ekki vera til staðar neitt ákvæði sem tæki á þeim tilvikum þar sem síðara merki væri líkt fyrra 

merki sem væri vel þekkt og væri notað fyrir eins eða sömu vörur eða þjónustu.219 Því næst 

rakti aðallögsögumaðurinn dómaframkvæmd um ákvæðin og benti á að í Sabel málinu220 

hefði dómstóllinn sagt að a liður 4. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar heimiluðu 

rétthafa vel þekkts merkis að banna skráningu á síðara merki ,,jafnvel þar sem” ekki væru til 

staðar líkindi milli vara og þjónustu. Í General Motors málinu221 var einnig tekið fram að 

verndin var talin ná til merkja ,,jafnvel þar sem” þau væru notuð fyrir ólíkar vörur og 

þjónustu. Hins vegar benti ekkert til þess í formála tilskipunarinnar að umræddum ákvæðum 

væri ætlað að taka til líkrar vöru og þjónustu sbr. málsgrein 33 í úrskurðinum. Þá vísaði 

lögsögumaðurinn til þess að við samningu tilskipunarinnar hefði komið til skoðunar hvort rétt 

hefði verið að láta orðalag ákvæðisins einnig ná til eins eða líkrar vöru og þjónustu en á 

endanum hefði ákvæðið verið lögfest í núverandi mynd. Taldi hann ljóst að við þessar 

kringumstæður hefði löggjafinn meint nákvæmlega það sem fram kemur í ákvæðinu og því 

þyrfti afar sterk rök fyrir því að túlka ákvæðið á annan hátt en hann taldi orðalagið og vilja 

löggjafans gefa til kynna.222 Á grundvelli þessa taldi hann ekki að glufa væri á verndinni sem 

vel þekktum merkjum væri veitt heldur væri a. og b liðum 1. mgr. 4. gr. og a og b liðum 1. 

mgr. 5. gr. tilskipunarinnar ætlað að ná til þeirra tilvika sem ekki féllu undir a lið 4. mgr. 4. gr. 
                                                            
218 Sjá málsgrein 13. 
219 Sjá málsgreinar 23-29. 
220 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
221 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
222 Sjá málsgreinar 36-37. 
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og 2. mgr. 5. gr. Því næst taldi aðallögsögumaðurinn ljóst af tilgangi tilskipunarinnar að 

grundvallarskilyrði fyrir vernd væri hætta á ruglingi með merkjunum. Í  þeim tilvikum hins 

vegar þar sem eins eða lík merki væru notuð fyrir ólíkar vörur þá gæti komið upp staða sem 

réttlætti aukna vernd. Væri þá einungis um framlengingu á vernd skv. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 

5. gr. í tilskipuninni að ræða en ekki sjálfstæða vernd. Vel þekkt merki falla því undir sömu 

almennu verndarsjónarmiðin en njóta að auki verndar sérstakra viðbótar ákvæða.223 Jacobs 

aðallögsögumaður játaði það næst að vegna mismunandi eðlis verndarinnar gæti það farið svo 

að vegna vafa um það hvort vörur og þjónustu væru eins eða ekki þá gæti rétthafi þurft að 

halda fram tvennum mismunandi kröfum í máli, annarri á grundvelli 1. mgr. 4. gr. eða 1. mgr. 

5. gr. í tilskipuninni og hinni á grundvelli a liðar 4. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr.224 

Að öllu framangreindu virtu var það niðurstaða aðallögsögumannsins að orðalag 

ákvæðisins væri skýrt og að engin ástæða væri til að túlka það á annan hátt en skýr merking 

þess gæfi til kynna. Álit hans var því það að verndin sem veitt væri í a lið 4. mgr. 4. gr. og 2. 

mgr. 5. gr. í tilskipuninni tæki einungis til þeirra tilvika þar sem sú vara og þjónusta sem um 

ræddi væri ekki eins eða lík þeirri sem vel þekkta merkið væri skráð fyrir.225 

Dómstóll EB tók málið því næst til úrskurðar og hafði til hliðsjónar niðurstöðu 

aðallögsögumannsins. Dómstóllinn tók það fram í upphafi að ólíkt 1. mgr. 5. gr. í 

tilskipuninni væri ekki krafa á aðildarríkin að innleiða 2. mgr. 5. gr. Það ákvæði væri þannig 

valkvætt en heimilaði aðildarríkjunum að veita víðtækari vernd en samkvæmt 1. mgr. 5. gr. 

Þessa víðtæka vernd ætti þá að veita þegar notkun á síðara merki fæli í sér misnotkun eða 

rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori hins vel þekkta merkis. Samkvæmt ákvæðinu 

væri því um sérstaka vernd að ræða gegn rýrnun sérkenna eða orðstírs umræddra merkja. 

Spurningin væri því hvort að orðalag 2. mgr. 5. gr. kæmi í veg fyrir að ákvæðið gæti jafnframt 

átt við um merki sem notuð væru fyrir eins eða líkar vörur og fyrra merki. Að mati dómsins 

var ekki talið mögulegt að túlka ákvæðið einungis út frá orðalagi þess heldur ætti einnig að 

túlka það í skilningi þess tilgangs og markmiðs sem kerfi það sem löggjöfin væri hluti af væri 

ætlað að ná til. Á grundvelli þessa taldi dómurinn ekki fært að túlka ákvæðið á þann hátt sem 

myndi leiða til þess að vel þekktum merkjum væri veitt lakari vernd gegn merkjum sem notuð 

væru fyrir eins eða líkar vörur og þjónustu og það sjálft heldur en gegn merkjum sem notuð 

                                                            
223 Sjá málsgreinar 43-46. 
224 Sjá málsgrein 52 í áliti Jacobs aðallögsögumanns í Davidoff málinu sbr. EBD, mál C-292/00  ECR 2003, bls. 
I-00389. 
225 Sjá málsgreinar 53-58. 
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væru fyrir ólíkar vörur og þjónustu.226 Slíkt væri óeðlilegt. Jafnframt var það skoðað í málinu 

hvort vernd vel þekktra merkja gegn merkjum sem væru notuð fyrir eins eða líkar vörur og 

þjónustu gæti ekki verið fengin á grundvelli 1. mgr. 5. gr. og því væri ekki nauðsynlegt að 

leita eftir vernd á grundvelli 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar.  Þó svarið við þeirri spurningu 

væri jákvætt þá væri það hins vegar svo að vernd samkvæmt 1. mgr. 5. gr. væri háð því að til 

staðar væri ruglingshætta með merkjum en slíkt skilyrði væri hins vegar ekki fyrir hendi í 2. 

mgr. 5. gr. tilskipunarinnar heldur fæli það ákvæði í sér að nægilegt væri að tengsl væru á 

milli merkjanna. Þegar ekki væri til staðar ruglingshætta væri því ekki hægt að byggja rétt vel 

þekkts merkis á 1. mgr. 5. gr. Vísaði dómurinn hvað þetta varðaði til dóma sinna í Marca 

Mode málinu227 og Sabel málinu.228  Af öllu framangreindu virtu var það niðurstaða dómsins 

að túlka ætti ákvæðið á þann hátt að það heimilaði aðildarríkjum að veita sérstaka vernd þeim 

merkjum er teldust vel þekkt þar sem síðara merki, sem væri eins eða líkt vel þekkta merkinu, 

væri ætlað að auðkenna vörur eða þjónustu sem væru eins eða líkar þeim sem vel þekkta 

merkið væri þekkt fyrir.229  

Dómstóllinn komst að sömu niðurstöðu í bæði Adidas gegn Fitness world málinu230 og í 

Marca Mode gegn Adidas málinu231 þar sem reyndi á sama álitaefni.232  Í þessum tveimur 

málum var vísað í úrskurðinn í Davidoff málinu, 233 einkum til málsgreina 24-26, og sagt að í 

ljósi tilgangs og heildarmats á því kerfi sem 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni tilheyri, væri ekki 

hægt að túlka ákvæðið á þann hátt að vel þekkt merki nyti lakari verndar þar sem síðara merki 

væri notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu en þar sem merki væri notað fyrir ólíkar 

vörur eða þjónustu. Niðurstaðan var því sú að þar sem merki er notað fyrir eins eða líkar vörur 

eða þjónustu verður vel þekkt merki að njóta verndar sem er a.m.k. jafn víðtæk og ef merki 

væri notað fyrir ólíkar vörur.234 Niðurstöður þessara mála hafa verið gagnrýndar m.a. af 

fræðimönnunum William Cornish og David Llewelyn einkum vegna þess að með þeim er 

dómstóll EB að ganga langt í túlkun laganna. Þannig segir dómstóllinn að ekki ætti að túlka 

ákvæðið eingöngu á grundvelli orðalags þess heldur einnig i ljósi heildarmats á því kerfi sem 

það tilheyrði. Að teknu tilliti til síðara sjónarmiðsins væri þannig ekki hægt að túlka greinina 

                                                            
226 Sjá málsgreinar 18-25. 
227 EBD, mál C-102/07, ECR 2008, bls. I-00000. 
228 Sjá málsgreinar 27-29 sbr. EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
229 Sjá málsgrein 30. 
230 EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
231 EBD, mál C-102/07, ECR 2008, bls. I-00000. 
232 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 638. 
233 EBD, mál C-292/00  ECR 2003, bls. I-00389. 
234 Sjá málsgreinar 19-22. 
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svo að vel þekkt vörumerki hefði minni vernd ef síðara merki væri notað fyrir líkar vörur og 

þjónustu en ef það væri notað fyrir ólíkar vörur og þjónustu.235 Á grundvelli þessarar túlkunar 

dómstólsins er ákvæðinu því ætlað að veita vernd fyrir vel þekkt merki gegn notkun á 

merkjum sem auðkenna líkar vörur og þjónustu ef rétthafinn er talinn verða fyrir misnotkun 

eða rýrnun á merki sínu. Þó þetta sé rökrétt að mati framangreindra fræðimanna þá segja þeir 

jafnframt að þetta sé ótrúlegt dæmi um það að dómstóllinn búi til lög, þrátt fyrir skýrt orðalag 

lagaákvæðisins.236 

4.3.2.3 Tilskipunin hefur einungis að geyma meginreglur 
2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar verndar því vel þekkt merki bæði gegn notkun síðara merkis 

fyrir eins eða líkar vöru og þjónustu sem og ólíkum. Því ber að skoða hvaða skilning 

tilskipunin leggur í hugtakið vel þekkt vörumerki, eða líkt og talað er um í enskri útgáfu 

tilskipunarinnar, ,,trade marks with reputation“. Tilskipunin felur eingöngu í sér meginreglur, 

t.d. um skilgreiningu á hugtakinu vörumerki almennt, þau réttindi sem vörumerki tryggir og 

undanþágur frá þeim og skilyrði fyrir synjun skráningar eða ógildingar.237 Ekki er því farið 

nánar í skilgreiningar á hugtökunum í 2. mgr. 5. gr. en þegar litið er á inngangskafla 10 í 

tilskipuninni er ljóst að tilgangur þessa ákvæðis er sá að veita aukna vernd þeim merkjum sem 

eru vel þekkt.238 Það hefur því verið dómstóls EB að túlka nánar hvað felst í ákvæðinu og 

hefur dómstóllinn einungis tekið á álitaefnum um vernd vel þekktra merkja í nokkrum málum. 

Má þar nefna málin C-375/97 General Motors gegn Yplon,239 C-408/01 Adidas gegn Fitness 

world,240 C-425/98 Marca Mode gegn Adidas241 og C-292/00 Davidoff gegn Gofkid242 sem 

reifað var hér að framan. Þar að auki má finna álit Jacobs aðallögsögumanns í þessum sömu 

málum og einnig álit Colomer aðallögsögumanns í málinu  Arsenal gegn Reed,243 en álitin 

taka öll á einn eða annan hátt á því hvernig túlka beri 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar. Hafa ber 

þó í huga að álit aðallögsögumannanna eru ekki bindandi heldur einungis leiðbeinandi og 

ráðgefandi fyrir dómstólinn um túlkun ákvæðisins.244 Dómstólinn hefur því fullt vald til að 

                                                            
235 Sjá málsgreinar 24 og 25 í úrskurðinum í Davidoff málinu sbr. EBD, mál C-292/00, ECR 2003, bls. I-00389.   
236 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 680-681. 
237 Hafdís Ólafsdóttir, Lýsandi merki og krafan um sérkenni – skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á 
íslenskan vörumerkjarétt, bls. 351. 
238 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 639. 
239 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
240 EBD, mál C-206/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
241 EBD, mál C-102/07, ECR 2008, bls. I-00000. 
242 EBD, mál C-292/00, ECR 2003, bls. I-00389.   
243 EBD, mál C-206/01, ECR 2002, bls. I-10273. 
244 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 4. 
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víkja frá leiðbeiningum aðallögsögumannanna. Þannig var úrskurður dómstólsins í Davidoff 

málinu245 um túlkun á ákvæðinu í 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar í algjörri andstöðu við túlkun 

Jacobs aðallögsögumanns. 

4.3.2.4 Vel þekkt merki sem skráningarhindrun 

Í tilskipuninni er að finna ákvæði um vel þekkt vörumerki sem skráningarhindrun fyrir síðari 

merki. Í a lið 4. mgr. 4. gr. í tilskipuninni segir: 

 
“the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the 
meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which 
are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier 
trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the 
later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, 
the distinctive character or the repute of the earlier trade mark” 

 
Innleiðing ákvæðisins var valkvæð en þrátt fyrir það hafa öll aðildarríkin í raun innleitt 

ákvæði sem veita þeim ríkisbundnu merkjum sem eru vel þekkt aukna vernd.246 Löggjafinn 

hér á landi fór þá leið að lögleiða í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. ákvæði sem er einskonar allsherjar 

skráningarhindrun sem tekur til allra vörumerkja. Í framkvæmd hefur ákvæðið síðan verið 

skýrt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. vml. og þannig fundið út að vel þekkt merki væri einnig 

skráningarhindrun fyrir merki í öðrum flokkum en vel þekkta merkið er þekkt fyrir. Gera má 

athugasemdir við þessa innleiðingu ákvæðisins fyrst á annað borð var farið í þá aðgerð að 

innleiða það og beita því i framkvæmd. Heppilegra hefði verið að innleiða þessa 

skráningarhindrun sem sérstakt ákvæði í íslenskum lögum, en slíkt var t.a.m. gert í 

Danmörku, enda myndi slíkt ákvæði skýra réttarstöðuna og stuðla að auknu samræmi á milli 

Evrópuréttarins og framkvæmdarinnar á Íslandi og leiða með því betur i ljós að dómar 

dómstóls EB um skráningu vel þekktra merkja séu einnig leiðbeinandi um réttarstöðuna hér á 

landi. Æskilegt væri því að mati höfundar af öllu framangreindu virtu að gera breytingar á 

íslensku vörumerkjalögunum hvað þetta varðar.  

4.3.2.5 Vel þekkt merki með hliðsjón af Evrópumerkinu 
Tilskipunin hefur ennfremur að geyma ákvæði um vernd vel þekktra merkja m.t.t. til 

Evrópumerkisins. Jafnvel þó Ísland hafi undirgengist að innleiða tilskipanir frá Evrópu er 

varða vörumerki þá felst sú skuldbinding einungis i því að innleiða reglur sem tengjast beint 

hinum innri markaði og það gera reglur um Evrópumerkið ekki. Ákvæði 3. mgr. 4. gr. í 

                                                            
245 EBD, mál C-292/00, ECR 2003, bls. I-00389. 
246 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 3. 
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tilskipuninni sem fjallar á vissan hátt um vel þekkt merki skiptir því ekki máli hér nema til 

leiðbeiningar.  

4.3.3 Dönsk vörumerkjalöggjöf 
Íslensku vörumerkjalögin eru einkum byggð á dönsku vörumerkjalögunum nr. 162/1997. 

Hefur því verið litið til túlkunar Dana á lagaákvæðum og beitingu þeirra í framkvæmd. Á 

þetta vel við hvað varðar ákvæði um vel þekkt vörumerki enda augljóst ef samsvarandi 

ákvæði eru borin saman að ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. er í raun bein þýðing á danska 

ákvæðinu sem fram kemur í § 4.  stk. 2. og hljóðar svo: 

 
”Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art 
kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af 
anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig 
udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller 
renommeet.”  
 

Líkt og sjá má er orðalag ákvæðisins nánast alveg eins og orðalag íslenska ákvæðisins og 

því má ganga úr frá því að túlkun á hinu danska lagaákvæði eigi einnig fullum fetum við um 

það íslenska. Ákvæðið gengur út frá því að merki þurfi að vera skráð eða notuð í landinu líkt 

og hið íslenska ákvæði og tekur því ekki til alþekktra merkja. Þá kemur ekki frekar en í 

íslensku lögunum fram skilgreining á hugtakinu „vel kendt“ í ákvæðinu heldur er það skilið 

eftir opið til túlkunar. Um ákvæðið hefur danski fræðimaðurinn Knud Wallberg sagt að sú 

vernd sem það veitir vel þekktum merkjum sé ávallt ákvörðuð heildstætt og að einungis 

yfirmáta þekkt merki munu þannig njóta nánast allsherjarverndar. Þannig geri ákvæðið ráð 

fyrir stigskiptri vernd sem felist í því að því þekktara sem merki er því meiri vernd er því 

veitt. Í matinu felist hins vegar einnig aðrir þættir en ekki einungis hversu vel þekkt merkið 

er.247 Ljóst er hins vegar að beri aðili ákvæðið fyrir sig skal hann færa sönnur á hversu vel 

þekkt merkið er. Krafist er ítarlegrar sönnunar þar um þar sem sýnt er fram á að merki eigi rétt 

á hinni útvíkkuðu vernd en sömu kröfur eru gerðar hér á landi til þessa. Nánar verður fjallað 

um sönnun í kafla 4.5.6 en ljóst er að hún er ákaflega veigamikil þar sem bæði þarf að sýna 

fram á að merkið sé vel þekkt og að notkun síðara merkis muni hafa í för með sér misnotkun 

eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori hins þekkta merkis. 

                                                            
247 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 234. 
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4.3.3.1 Vel þekkt vörumerki sem skráningarhindrun sbr. § 15 (4)(1) 
Það sem helst skilur að íslensku og dönsku lögin um vel þekkt vörumerki er það að í dönsku 

vörumerkjalögunum er að finna skýrt ákvæði um að vel þekkt merki séu skráningarhindrun 

fyrir önnur merki. Slíkt ákvæði er ekki að finna í íslensku lögunum eins og að framan er rakið 

heldur einungis almennt ákvæði um fyrri merki sem skráningarhindrun. Í danska ákvæðinu í § 

15 (4)(1) eru ítrekuð skilyrðin sem fram koma í § 4.  stk. 2 og þau þannig gerð að formlegri 

skráningarhindrun: 

”Et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis  varemærket er identisk med 
eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller 
tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når 
det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville 
medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller 
sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé” 

 
Ljóst er að ákvæðið setur einungis skilyrði um ruglingshættu með merkjum en talar ekki 

almennt um ruglingshættu líkt og gert er í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.. Því er nægilegt til að 

vel þekkt vörumerki sé skráningarhindrun fyrir síðara merki í Danmörku að síðara merkið sé 

eins eða líkt og fyrra merki og hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika 

eða orðspor hins þekkta merkis. Áfrýjunarnefndin danska í einkaleyfa- og 

vörumerkjamálum248 hefur margsinnis haft ákvæðið til skoðunar og fallist á að vel þekkt 

merki sé skráningarhindrun fyrir síðari merki, sbr. AN 2002:56 frá 6. júní 2003, þar sem 

merkið BO BEDRE fyrir tímarit var skráningarhindrun fyrir merkið BO BEDRE fyrir 

fasteignasölu, AN 2002:68 frá 9. janúar 2004 þar sem merkið PASTA BASTA var 

skráningarhindrun fyrir merkið PASTA PASTA þó ekki væri um samskonar vörur eða 

þjónustu að ræða og AN 2006:9 30. nóvember 2006  þar sem merkið PRINCE fyrir sígarettur 

var skráningarhindrun fyrir merkið PRINCE fyrir matvörur.249 Þá hefur ákvæðið komið til 

kasta dómstóla í Danmörku. Í UfR 2007:1941 SH (ROLLS ROYCE) var talið að 

vörumerkjaréttur ROLLS ROYCE bílaframleiðandans kæmi í veg fyrir að skrá mætti líkt 

merki fyrir súkkulaði. Rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að súkkulaðiframleiðandinn hafði 

brotið gegn rétti ROLLS ROYCE með notkun á myndmerki þess. Greint var frá því að 

myndmerki súkkulaðiframleiðandans líktist myndmerki ROLLS ROYCE og að 

súkkulaðiframleiðandinn, af gáleysi eða grandsemi, hefði leitast eftir því að tengja þekkingu 

almennings á ROLLS ROYCE við vöru sína og með því gefa henni yfirbragð munaðar og 

                                                            
248 Sem kallast á dönsku Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sjá http://www.pvanke.dk/. 
249 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 235-6. 
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gæða sem tengd eru vörumerki ROLLS ROYCE.250 Dómurinn sýndi þannig fram á að verndin 

getur verið útvíkkuð þar sem hún var hér látin ná til allt annarrar vörutegundar en ROLLS 

ROYCE er þekkt fyrir. Í UfR 2007:1896 H (FISHERMAN) gat rétthafi merkisins 

FISHERMAN´S FRIEND fyrir hálstöflur komið í veg fyrir notkun merkisins FISHERMAN 

fyrir vodkaskot og þá gat framleiðandi AFER EIGHT súkkulaðisins hindrað það að sama 

orðmerki væri notað fyrir fyrirtæki sem hafði á boðstólunum ýmis námskeið sbr. UfR 1997: 

795 SH (AFTER EIGHT).251 Af þessu er ljóst að verndin nær út fyrir þá flokka sem merki eru 

þekkt fyrir og ákvæðið er því í raun lögfesting á Kodak reglunni sem skráningarhindrun í 

Danmörku  

Að öðru leyti er vísað til framangreindrar umfjöllunar um efnislega vernd sem 

vörumerkjum er veitt í Danmörku enda er ljóst að um sömu vernd er að ræða, nema hvað að í 

öðru ákvæðinu má finna ákvæði um efnislega vernd á meðan hitt ákvæðið tekur á 

formskilyrðum.  

Af framangreindu er ennfremur ljóst að lagaákvæði um vel þekkt merki í Danmörku eru 

mun ítarlegri og skýrari en á Íslandi hvað varðar slík merki sem skráningarhindrun. Í ljósi 

þess að íslensk framkvæmd í vörumerkjamálum miðast að stórum hluta við framkvæmd í 

Danmörku má velta því fyrir sér hvort ekki væri æskilegt að samræma reglur landanna enn 

frekar með innleiðingu á sambærilegu ákvæði og § 15 (4)(1) í íslensk lög enda myndi slíkt 

leiða til meira réttaröryggis og skýrleika laganna  

4.3.3.2 Vel þekkt merki á grundvelli reglugerðarinnar um Evrópumerkið 

Í dönsk lög hafa einnig verið innleidd ákvæði um vernd vel þekktra merkja með tilliti til 

Evrópumerkisins en þar sem Danmörk er aðili að Evrópusambandinu er reglugerðin  um 

Evrópuvörumerkið hluti af löggjöf Dana, sjá. ákvæði § 15 (3). Þar sem Ísland er hins vegar 

ekki aðili að Evrópusambandinu hefur reglugerðin ekki lagagildi hér á landi.  

4.4 Alþekkt vörumerki 

4.4.1 Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar 
Parísarsamþykktin hefur að geyma mikilvægt ákvæði um alþekkt vörumerki, sbr. ákvæði 6. 

gr. (bis) í samþykktinni sem hljóðar svo: 
                                                            
250 Hanne S. Flensmark: Dansk chokolade-firma dømt for at snylte på Rolls Royce, heimasíða dönsku 
Einkaleyfastofunnar, (d. Patent- og varemærkestyrelsen) http://www.dkpto.dk, sótt 24.2.2009. 
251 Af eldri úrlausnum má nefna UfR. 1991:697 H (COCA-LINE) þar sem skráning Coca Cola merkisins fyrir 
gosdrykki kom í veg fyrir skráningu á merkinu Coca-Line fyrir skó og UfR.1981:1024 SH (CHANEL) þar sem 
notkun á SHIT OG CHANEL sem hljómsveitarnafn var talið brjóta gegn vörumerkjarétti 
ilmvatnsframleiðandans CHANEL. Sjá Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 120 - 121. 
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,,The countries of the Union [for the protection of industrial property] undertake, ex 
officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or 
to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trade mark which constitutes a 
reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark 
considered by the competent authority of the country of registration or use to be well 
known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this 
Convention and used for identical or similar goods” 

 

Ákvæðið fékk fyrst gildi árið 1883 er Parísarsamþykktin leit dagsins ljós. Ákvæðið var 

það fyrsta sinnar tegundar í alþjóðlegum vörumerkjarétti sem veitti vel þekktum vörumerkjum 

víðtækari vernd en öðrum merkjum og hefur það orðið fyrirmynd slíkra ákvæða. Aðildarríki 

samþykktarinnar eru mörg en samkvæmt henni er þó ekki skylt að veita vel þekktum merkjum 

vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi. Hins vegar er einstökum 

aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru 

skráð né notuð í því landi.252 Mörg lönd hafa nú innleitt slíka vernd og þar á meðal Ísland og 

verður það að teljast mikilvægt til að tryggja vernd hinna svokölluðu heimsmerkja eða 

alþekktu merkja sem greinin tiltekur og með því stuðla að enn frekari vernd þeirra. 

Þrátt fyrir að greinin sé í gildi víða er í henni að finna ýmis hugtök sem ekki eru skilgreind, t.a.m. 

ruglingshætta, hvaða vörur eru eins eða líkar, hvað felst í hugtakinu „well-known“ og loks hvar 

nákvæmlega merki þarf að vera þekkt, í öllu landinu þar sem óskað er eftir því að merkið njóti verndar 

eða er nægilegt að merkið sé þekkt í hluta þess? Þá vakna einnig spurningar um það hvort að 6. gr. 

(bis) í samþykktinni taki einungis til vara en ekki þjónustu og jafnframt þá einungis til eins eða líkra 

vara og merki er notað fyrir en ekki til allra vara. 

Megininntak reglunnar í 6. gr. (bis) í Parísarsamþykktinni er að erlendum vörumerkjum sem annars 

myndu ekki njóta verndar í aðildarríki samkvæmt landsbundnum vörumerkjalögum er veitt vernd gegn 

skráningu annarra á eins eða líku merki. Vörumerkjaréttindi eru að meginreglu til landsbundin réttindi 

og gilda þ.a.l. almennt ekki út fyrir landamæri. Með þessu ákvæði er því gerð mikilvæg undantekning 

frá þessari meginreglu. Ákvæðið opnar leið fyrir rétthafa vel þekktra merkja að óska eftir vernd fyrir 

merkin í löndum þar sem þau er ekki skráð en eru engu að síður vel þekkt þar á meðal almennings. Í 

ákvæðinu er því kveðið á um að aðildarríkjunum beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru 

alþekkt óháð því hvort merkin hafi verið skráð eða notuð í landinu.253  Þetta setur ákveðnar skyldur á 

skráningarskrifstofur aðildarríkjanna en það er undir þeim komið, án óskar eða kröfu af hálfu rétthafa 

hins meinta alþekkta merkis, að meta það hvort merki er alþekkt eða ekki. ELS hefur tekið ákvarðanir 

um þetta efni, m.a. varðandi vörumerkið VIRGIN sbr. ákvarðanir ELS nr. 4/5/6 frá árinu 2006. 

Umsækjandi hafði óskað eftir skráningu merkisins fyrir fjarskiptaþjónustu og fékk hann merki sitt 

                                                            
252 Þetta hefur áfrýjunarnefndin áréttað m.a. í úrskurði sínum í málinu ÚÁ nr. 6/2003(AC). 
253 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 59. 
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skráð. ELS hefur greinilega ekki talið heimsmerkið VIRGIN fyrir tónlist, fjarskipti og flugfélög svo 

augljóslega alþekkt að það væri skráningarhindrun og því var síðara merkið skráð. Rétthafi 

heimsmerkisins andmælti skráningunni.  Grundvöllur andmæla hans var umrætt ákvæði 

Parísarsamþykktarinnar og taldi hann merki sitt eitt af heimsfrægt og því gæti hann komið í veg fyrir 

skráningu síðara merkisins. Varðandi þetta benti umsækjandi á eftirfarandi: 

 

,,...til að uppfylla skilyrði um heimsfrægð þurfa merki að vera svo vel þekkt á 
meðal almennings og hinn almenni neytandi svo kunnugur merkinu, að hann myndi sér 
samstundis hugartengsl við hið heimsfræga vörumerki, um leið og vörumerkið beri fyrir 
augu hans eða eyru og þá vöru og þjónustu sem því vörumerki sé ætlað að auðkenna. 
Heimsfrægð vörumerkis andmælanda hafi þegar verið afsönnuð af þeirri staðreynd að 
merkið hafi verið metið skráningarhæft.“ 

 

Þó röksemdin sé góð og lýsi í raun þeirri miklu þekkingu sem almennt hefur verið talið að alþekkt 

merki þurfi að hafa yfir að búa á meðal almennings þá féllst ELS ekki á hana og ákvað að merki 

umbjóðanda fengist ekki skráð. Þ.e skráning síðara merkisins var talin brjóta í bága við vörumerkjarétt 

alþekkta merkisins VIRGIN. Það er því ljóst að ekki eru gerðar eins strangar kröfur til þekkingar á 

merkinu á meðal almennings líkt og oft hefur verið gengið út frá að þurfi að vera. Ljóst er hins vegar 

að ELS þarf að hafa í huga við mat á skráningu vörumerkja hvort þau teljist hugsanlega alþekkt og 

vísa þá frá síðari umsóknum ex officio ef ástæða telst til. 

Samþykktin skilgreinir ekki hvað orðin „vel þekkt“ fela í sér. Þó má gera ráð fyrir því að krafa sé gerð 

um að sýnt sé fram á talsverða þekkingu á merkinu. Ekki er skilgreint nákvæmlega hversu mikil sú 

þekking þarf að vera en rétt er að hafa í huga framangreinda niðurstöðu í VIRGIN málinu. Þetta atriði 

verður rætt nánar í kafla 4.5 þar sem leitast verður við að skilgreina hugtakið „vel þekkt vörumerki“. 

Þá krefst samþykktin þess að merki sé vel þekkt í því landi þar sem brot á sér stað en ekki einungis 

erlendis. Það þýðir því ekki að halda því fram t.d. í andmælamáli hér á landi að merki sé mjög frægt 

um allan heim ef það er óþekkt hér á landi, eða leggja fram erlenda neytendakönnun þar sem fram 

kemur að merkið sé þekkt af stórum hluta neytenda. Slíkt myndi ekki hafa gildi hér á landi þar sem 

krafan samkvæmt Parísarsamþykktinni er sú að merkið sé frægt hér á landi. Á þetta hefur reynt í 

málum fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. t.d. ÚÁ nr. 6/2003 AC,254 ÚÁ nr. 

13/2004 (TAX FREE),255 ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) og ÚÁ nr. 1/2005 (VIKING TOURS) en í 

tveimur síðastnefndu málunum sagði nefndin eftirfarandi:  

 

                                                            
254 Um þetta sagði nefndin m.a.: “Í hugtakinu „vel þekkt hér á landi“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að 
vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Ekki sé nægjanlegt að merkið 
sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda.“. 
255 Í málinu var m.a lögð fram markaðskönnun en þar sem ekki kom fram hvar hún var gerð eða til hvaða aðila 
eða landa hún tók þá var ekki talið nægilegt sýnt fram á það að merki væri vel þekkt hér á landi. 
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„Orðin “vel þekkt hér á landi” ber að skilja svo, að ekki sé nægjanlegt að merkið sé 
þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra 
neytenda. 

 

Þá kemur ákvæðið einnig í veg fyrir að þeir sem reyna að eigna sér merki sem eru vel þekkt vörumerki 

erlendis geti skráð merkið í löndum þar sem rétthafinn hefur ekki skráð það. Þannig eiga aðilar ekki að 

geta nýtt sér þá aðstöðu að rétthafi þekkts merkis hafi ekki skráð merki sitt í landi með því að skrá það 

sjálfir og búa þannig til aðstöðu þar sem rétthafi vel þekkta merkisins gæti þurft að borga aðilanum 

sem skráði merki hans i landinu háar fjárhæðir fyrir að eignast merkið í því landi. Reyndar hefur þetta 

ekki verið vandamál á stórum mörkuðum líkt og í Bretlandi en þetta er hins vegar alvarlegt vandamál í 

löndum þar sem frjálsir markaðir hafa opnast hratt líkt og t.d. í mið- og austur Evrópu.256  

Þá er rétt að geta þess að rétthafi vörumerkis hefur á grundvelli 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar  

fimm ár frá dagsetningu óheimillar skráningar merkis til að fara fram á ógildingu skráningar þess sem 

brýtur gegn vel þekktu merki hans. Við lögfestingu reglunnar hér á landi var eiganda vörumerkis hins 

vegar ekki settur ákveðinn frestur til þess að krefjast slíkrar ógildingar enda mælir ákvæðið aðeins 

fyrir um lágmarksfrest sem heimilt er að setja í þessu sambandi, sbr. Hérd. Rvk. 8. júní 2007 (E-

87/2007).257 Þá er ennfremur ljóst að engin tímamörk gilda ef um er að ræða skráningu eða notkun vel 

þekkts merkis í vondri trú, hvorki á grundvelli Parísarsamþykktarinnar né íslenskra vörumerkjalaga.258 

4.4.2 TRIPS samningurinn 
Líkt og Parísarsamþykktin hefur TRIPS samningurinn að geyma ákvæði um alþekkt merki. Í 

raun er ákvæði 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar staðfest og jafnframt víkkað út í TRIPS 

samningnum þannig að verndin nái til vöru sem og þjónustu, sbr. 2. mgr. 16. gr.:  

 
,, Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services.  
In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the 
knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in 
the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the 
trademark.” 

 

Í TRIPS samningnum er ekki skilgreint hvað felst í hugtakinu „vel þekkt“. Samningurinn leggur hins 

vegar til ákveðnar leiðbeiningar með því að tiltaka sérstaklega að taka eigi tillit til þess hversu þekkt 

merkið er hjá markhópi vörunnar eða þjónustunnar. Þetta þýðir að til þess að merki teljist vel þekkt 

þarf það ekki endilega að vera vel þekkt í huga alls almennings, heldur einungis hjá aðilum á því sviði 

                                                            
256 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 603-604. 
257 Í málinu Bakkavör Group hf. gegn  Eignarhaldsfélaginu Bakkavör ehf. 
258 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks.  Sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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þar sem merki er notað.259  Auk þess að láta verndina einnig ná til þjónustu nær verndin samkvæmt 3. 

mgr. 16. gr. í TRIPS samningnum til ólíkrar vöru og þjónustu en merki hefur verið notað eða skráð 

fyrir: 

 
,,Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or 
services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, 
provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate 
a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark 
and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be 
damaged by such use.” 

 
Með þessu ákvæði má í reynd segja að verið sé að lögfesta Kodak regluna fyrir vel þekkt 

merki. Verndin samkvæmt ákvæðinu tekur þannig til þess að vel þekkt merki njóti verndar út 

fyrir þá flokka sem þau eru þekkt fyrir. Skilyrði fyrir víðtækari vernd er að sýnt sé fram á að 

notkun síðara merkis í tengslum við vörur eða þjónustu myndi gefa til kynna tengsl við 

rétthafa hins vel þekkta merkis og að þessi notkun síðara merkisins væri líklega til að valda 

skaða á fyrra merkinu.260  Með þessari víðtækari vernd má segja að rétthafi sé í raun að halda 

fram rétti sínum á grundvelli TRIPS samningsins en ekki Parísarsamþykktarinnar.261 Í 

vörumerkjalöggjöf margra ríkja hafa einungis verið innleiddar skyldur samkvæmt 3. mgr. 16. 

gr. í TRIPS samningnum og nær verndin þ.a.l. einungis til vel þekktra skráðra vörumerkja við 

eftirfarandi kringumstæður: 

1) Þegar vörur og þjónusta sem hið síðara merki er notað fyrir eru ekki eins eða líkar þeim vörum sem 

hið vel þekkta merki hefur öðlast orðstír fyrir, 

2) notkun hins síðara merkis myndi gefa til kynna tengsl á milli varanna eða eiganda hins vel þekkta 

merkis og 

3) hagsmunir eiganda vel þekkta merkisins eru líklegir til að verða fyrir skaða vegna slíkrar 

notkunar.262 

4.4.3 Íslensk löggjöf um alþekkt vörumerki  

4.4.3.1 Ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 
Hér á landi gildir auk ákvæðis um vernd vel þekktra vörumerkja í 2. mgr. 4. gr. vml. ákvæði 

um vernd alþekktra merkja í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og er þar kveðið á um að: 

 

                                                            
259 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary bls. 54. 
260 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, Sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
261 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 59. 
262 Sótt á vefsíðu WIPO, www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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,,Vörumerki má ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem 
telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn“. 

 
Í ákvæðinu felst undantekning frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að rétturinn sé 

landsbundinn og á það rætur sínar að rekja til 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar frá 1883, 

sbr. athugasemdir með ákvæðinu og umfjöllun hér að framan.263 Samkvæmt samþykktinni er 

aðildarríkjunum ekki gert skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað 

hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi. Hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að 

veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í landinu. Sú 

leið var farin hér á landi með lögfestingu ákvæðisins í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. og því verður að 

líta til Parísarsamþykktarinnar við túlkun á ákvæðinu. Ekki er að finna nánari leiðbeiningar í 

lögunum eða í athugasemdum með þeim um hvenær merki telst svo vel þekkt að vernd þess 

nái út fyrir landssteina þess lands þar sem það nýtur hefðbundinnar verndar. Afstaða 

áfrýjunarnefndar hvað þetta varðar hefur verið sú að fara þurfi mjög varlega í öll frávik frá 

meginreglunni um landsbundinn vörumerkjarétt, sbr. m.a. ÚÁ nr. 1/2005 (VIKING TOURS) 

og ÚÁ nr. 2/2001 (SEROPRAM),264 en skilyrði þess að undantekningareglu 7. tölul. 1. mgr. 

14. gr. vml. sé beitt eru jafnframt mjög ströng í nágrannalöndum okkar. Nefndin hefur einnig 

viðurkennt að alþjóðleg þróun stefni í þá átt að veita vel þekktum merkjum meiri vernd en 

áður. Til þess að byggt verði á svo róttækri breytingu túlkunar á undantekningu frá 

meginreglu vörumerkjaréttar verður að telja að þörf sé á skýru lagaákvæði þar að lútandi, sbr. 

m.a. ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) en slíkt er í raun ekki til staðar í vml. í dag.  

4.4.3.2 Vel þekkt vörumerki eru skráningarhindrun fyrir önnur merki 
Vernd skv. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. er nokkuð óljós þar sem ekki er skilgreint frekar en 

annarstaðar hvað felst í hugtakinu vel þekkt/alþekkt merki heldur er einungis á því byggt að 

vel þekkt merki séu skráningarhindrun fyrir önnur merki. Í ákvæðum 14. gr. er kveðið á um 

skráningarhindranir, m.a vegna alþekktra merkja, en ekki er nánari leiðbeiningu að finna um 

vernd sem alþekktum merkjum er veitt líkt og gert er efnislega í 2. mgr. 4. gr. vml. Ákvæði 

14. gr. koma þannig í veg fyrir að óviðkomandi geti skráð merki hér á landi sem brýtur gegn 

rétti alþekkta merkisins en þó án þess að gera frekari grein fyrir því í hverju slíkt felst. Í 

greinargerð með vörumerkjalögum segir um greinina að ekki þurfi að vera um eins merki að 

ræða heldur nægja t.d. eftirlíkingar eða þýðingar265 en verndin tekur auðvitað einnig til eins 

                                                            
263 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2092. 
264 Sjá ennfremur ÚÁ nr. 11/2003(CORDON BLUE) og ÚÁ nr.  6/2005(VIAGRA). 
265 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2092. 
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eða líkra merkja, sbr. t.a.m. ákvarðanir ELS í málum nr. 21/2005 (VIAGRA), nr. 6/2005 

(DUREX), nr. 18/2006 (CÉSAR RITZ), nr. 17/2006 (OLYMPUS), nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN). 

Ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. er því skráningarhindrun fyrir merki sem eru eins eða lík 

alþekktu merki en þó óháð því að alþekkta merkið sé skráð eða notað, svo lengi sem það er 

þekkt hér á landi í skilningi ákvæðisins, sbr. framangreinda umfjöllun um 

Parísarsamþykktina. 

4.4.3.3 Hugtakanotkun ákvæðisins 
Ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um vernd merkja sem eru „vel þekkt“ hér á landi. Um er 

að ræða beina þýðingu á hugtaki Parísarsamþykktarinnar: „well known“, en 6. gr. (bis) 

samþykktarinnar er grundvöllur ákvæðisins. Vegna orðalagsins mætti leiða að því líkur að um 

sambærilegt ákvæði væri að ræða og í 2. mgr. 4. gr. vml. sem einnig ræðir um vernd vel þekktra 

merkja. Svo er hins vegar ekki og er hugtakanotkun laganna því nokkuð misvísandi og alls ekki glögg 

enda er grundvöllur merkja samkvæmt þessu ákvæði allt annar en grundvöllur vel þekktra merkja skv. 

2. mgr. 4. gr.vml.  Merki sem falla undir 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. eru merki sem byggja á 6. gr. 

(bis) Parísarsamþykktarinnar og TRIPS samningnum og er um er að ræða merki sem hvorki eru skráð 

né notuð hér á landi en njóta samt verndar. Þetta eru hin svokölluðu heimsmerki líkt og að framan var 

rakið í útskýringum með 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar, en þau eru kölluð svo vegna þess hversu 

gríðarlega þekkt þau eru. Merki þau sem falla undir 2. mgr. 4. gr. eru hins vegar merki sem eru notuð 

og/eða skráð hér á landi og njóta því verndar vegna þess. Til skýringar og glöggvunar verður eftirleiðis 

sem hingað til notast við hugtakið ,,alþekkt merki“ í ritgerðinni þegar sérstaklega er vísað til vel 

þekkra merkja á grundvelli 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. en þá hugtakanotkun má rekja til bókar Jóns 

Arnalds um vörumerkjarétt og til notkunar áfrýjunarnefndar á hugtakinu í úrskurðum sínum, sbr. ÚÁ 

nr. 11/2003 (CORDON BLUE), ÚÁ nr. 6/2005 (VIAGRA) og ÚÁ nr. 17/2006 (OLYMPUS). 

Hugtakanotkunina má einnig rekja til danskra laga sem vísa til þessara alþekktu merkja sem ,,Vitterligt 

kendte” og er þannig gerður greinarmunur á þeim merkjum og merkjum sem á dönsku kallast ,,vel 

kendte” og falla undir ákvæði § 4. stk. 2 dönsku vörumerkjalaganna sem er sambærilegt hinu íslensku 

ákvæði í 2. mgr. 4. gr. vml. Þá er einnig gerður greinarmunur á þessum tegundum vel þekktra merkja í 

tilskipuninni sem annars vegar ræðir um ”trade marks with reputation” og vísar með því til þeirra 

merkja sem falla undir 2. mgr. 4. gr. vml. og hins vegar um ”well known trade marks” og vísar með 

því til heimsmerkjanna, sbr. 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar og þar með einnig til 7. tölul. 1. mgr. 

14. gr. vml.  Í íslenskri þýðingu tilskipunarinnar er hins vegar stuðst við hugtakið vel þekkt vörumerki 

um bæði hugtökin og er þannig verulega dregið úr skýrleika laganna. Í eftirfarandi töflu má betur gera 

sér grein fyrir hugtakanotkuninni: 
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 2. mgr. 4. gr. vml. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml 

Íslensk vörumerkjalög Vel þekkt vörumerki Vel þekkt vörumerki 

Dönsk vörumerkjalög Vel kendte varemærker Vitterlig kendte varemærker 

Þýsk vörumerkjalög Bekannt Notorisch bekannt 

Frönsk vörumerkjalög Jouit d'une renommée Notoirement connues 

Vörumerkjatilskipunin Trademarks with reputation Well known trade marks 

 

Af framangreindu er ljóst að lönd þau og alþjóðasáttmálar sem við miðum okkur við gera 

mun skýrari mun á milli tegunda þekktra merkja en gert er í íslenskum vörumerkjalögum og 

vekur það upp spurningar um það hvort ekki sé tilefni til að endurskoða ákvæði núgildandi 

laga einkum hvað hugtakanotkun varðar og gera með því skýrari greinarmun á því á hvaða 

grundvelli merkin byggja. 

4.4.3.4 Hvað felst í 7. tölul. 1.mgr. 14. gr. vml. 
Af óskýru orðalagi ákvæðisins liggur ekki ljóst fyrir hvort að ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. 

vml. sé ætlað að ná efnislega til verndar alþekktra merkja eins og 2. mgr. 4. gr. vml. gerir um 

vel þekkt merki eða hvort ákvæðinu sé einungis ætlað að vera skráningarhindrun sem þó 

myndi ekki vera rökrétt. Þannig er ekki hægt að ráða það af orðalagi greinarinnar eða af 

athugasemdum með greininni í frumvarpi til vml. hvort með ákvæðinu hafi 2. og 3. mgr. 16. 

gr. TRIPS samningsins verið innleidd, þ.e. ákvæðin sem fela í sér vernd fyrir annars vegar 

þjónustumerki en hins vegar vernd út fyrir flokka. Þó má gera ráð fyrir því að svo hafi verið 

gert miðað við alþjóðlegar skuldbindingar og orðalag inngangskafla greinargerðar þeirrar sem 

fylgdi með frumvarpi til nýrra vörumerkjalaga árið 1996. Þar segir að tekið hafi verið tillit til 

TRIPS og Parísarsamþykktarinnar við samningu laganna en það í rauninni ekki skýrt frekar. 

Þá hefur í framkvæmd verið gengið út frá því að í ákvæðinu felist þessi réttur, þ.e. ákvæðinu 

hefur verið beitt á þann hátt að verndin samkvæmt því nái til ólíkra vöru- og þjónustuflokka 

án þessi að 7. tölul. 1. mgr. 14.gr. vml. heimili það sérstaklega samkvæmt orðalagi sínu. Það 

má því segja að með þessu hafi Kodak reglan ennfremur verið lögfest fyrir alþekkt merki. 

Áfrýjunarnefnd hefur kveðið upp úrskurði þar sem ákvæðið hefur komið til skoðunar, t.a.m. í 

málinu ÚÁ nr. 2/2001 (SEROPRAM),  þar sem nefndin sagði orðrétt: 

 
 „Þótt líklegt sé að varnaraðila hafi verið kunnugt um notkun áfrýjanda á merkinu 
SEROPRAM erlendis þykir ekki sýnt fram á að merkið hafi verið vel þekkt hér á landi í 
skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. núgildandi vörumerkjalaga nr. 45/1997. Réttur áfrýjanda 
til merkisins erlendis kemur því ekki í veg fyrir að merkið verði skráð hérlendis fyrir 
varnaraðila.“ 
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Nefndin féllst að vísu ekki á það í þessu tilviki að merkið nyti verndar samkvæmt 

ákvæðinu en með úrskurðinum má segja að viðurkennt hafi verið að rétturinn væri til staðar. 

Það var ennfremur staðfest í ÚÁ nr. 6/2003 (AC): 

 
Í úrskurði áfrýjunarnefndar sagði að vel þekkt merki sem hvorki væru skráð eða notuð 
hér á landi gætu notið verndar skv. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Fælist í ákvæðinu 
undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur væri landsbundinn. Ákvæðið var 
sagt byggja á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki en samkvæmt henni 
væri ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau væru annað hvort skráð 
eða notuð í viðkomandi landi. Hins vegar var einstökum aðildarríkjum heimilt að veita 
víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. 
Slíkt hafi verið gert hér á landi með ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Nefndin sagði að 
líta yrði til skilyrða um markaðsfestu og að viðkomandi merki þyrfti að vera vel þekkt af 
stórum hluta mögulegs markhóps. Þar sem andmælandi hefði ekki sýnt fram á að merki 
hans væri vel þekkt hjá stórum hluta mögulegs markhóps hér á landi var  ekki unnt að 
fallast á að merki hans nyti verndar skv. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 
 

Hér tekur nefndin það sérstaklega fram að hér á landi hafi verið tekin upp vernd 

samkvæmt Parísarsamþykktinni sem heimilaði að veita víðtækari vernd. Í ÚÁ nr. 11/2003 

(CORDON BLUE) kom ákvæðið enn til skoðunar en féll á því að merki var talið ekki 

nægilega þekkt:  

 
Lögð var fram umsókn um alþjóðlega skráningu merkisins CORDON BLUE í flokkum 7 
og 11. Eigandi merkisins LE CORDON BLUE sem ekki átti vörumerki sitt skráð hér á 
landi, en hafði notað merki sitt erlendis fyrir vörur og þjónustu tengda eldamennsku, hélt 
því fram að merki hans væri heimsþekkt og því væri óheimilt að skrá merkið CORDON 
BLUE hér á landi. Byggði hann rétt sinn á Kodak reglunni sem bæði tekur til skráðra og 
óskráðra merkja. Eftir umræðu nefndarinnar um inntak og ástæður reglunnar komst hún 
að því að jafnvel þó ljóst væri að merki áfrýjanda væri vel þekkt víða um heim, m.a. sem 
heiti á matreiðsluskóla í Frakklandi, þá lægju hins vegar engin gögn fyrir um þekkingu 
þess hluta íslensks almennings sem áhuga hefði á matreiðslu á merki áfrýjanda. 
Vörumerkið LE CORDON BLEU var því ekki talið það þekkt hér á landi að það væri 
hafið yfir allan vafa og það jafnvel þó eingöngu væri miðað við markhóp merkisins, 
matreiðsluáhugafólk. Andmælandi var því ekki talinn geta komið í veg fyrir skráningu 
merkisins CORDON BLUE og naut þannig ekki verndar á grundvelli 7. tölul. 1.mgr. 14. 
gr. vml. .266 

 
ELS hefur komist að þeirri niðurstöðu í ákvörðunum sínum að rétthafi vel þekkts merkis 

geti komið í veg fyrir skráningu eins merkis fyrir ólíkar vörur og þjónustu. Annars vegar var 

um er að ræða ákvarðanir ELS nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN): 

                                                            
266 Á ný reyndi á greinina í ÚÁ nr. 1/2005 (VIKING TOURS). Í þeim úrskurði var vísað til  niðurstöðu 
nefndarinnar í Cordon Blue málinu og sagt að afstaða áfrýjunarnefndar væri sú að fara þurfi mjög varlega í að 
viðurkenna frávik frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að einkarétturinn sé landsbundinn. Skilyrði þess að 
undantekningarregla 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. ætti við í nágrannalöndum okkar voru einnig sögð mjög 
ströng.  
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Umsækjandi sótti um skráningu merkisins VIRGIN í mörgum flokkum. Rétthafi 
vörumerkisins VIRGIN, sem rak bæði fjarskiptaþjónustu, raftækjaverslanir og flugfélög 
um heim allan, andmælti skráningunni og taldi hana brjóta gegn vörumerkjarétti sínum 
sem heimsþekkts merkis og vísaði m.a. til Kodak reglunnar. Í úrskurði ELS kom fram að 
vel þekktum merkjum væri veitt víðtækari vernd en öðrum merkjum og því gæti eigandi 
vel þekkts vörumerkis bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu. Það var 
mat ELS í máli þessu að merkið VIRGIN væri svo þekkt hér á landi, sem erlendis, fyrir 
tónlist og flugfélag að það nyti nokkuð víðtækrar verndar í skilningi Kodak reglunnar. Að 
öllu virtu var það því niðurstaða ELS að þrátt fyrir að vörulíking væri ekki mikil þá væri 
með hliðsjón af því hve þekkt merkið VIRGIN væri og í ljósi þess að merkin væru 
nákvæmlega eins, að þá væru verulegar líkur á því að neytendur myndu álíta að vörur og 
þjónusta, sem auðkenndar væru með merkinu VIRGIN, ættu viðskiptauppruna að rekja til 
andmælanda og að notkun umsækjanda á merkinu myndi því fela í sér misnotkun á merki 
andmælanda í skilningi Kodak reglunnar.  

 
Hins vegar var um að ræða ákvörðun ELS nr. 17/2006 (Olympus) en segja má að merkið 

sem um ræddi í því máli hafi verið sígilt dæmi um svokallað heimsmerki, þ.e. merki sem 

þekkt er um allan heim. Andmælandi í því máli var Alþjóða Ólympíusambandið. Bentu þeir á 

að annað hvert ár stæðu samtökin fyrir einhverri mestu íþrótta- og menningarstarfsemi sem 

um getur í öllum heiminum, þ.e. sumar- og vetrarólympíuleikunum. Fyrir tilstilli sambandsins 

tæki nánast öll heimsbyggðin þátt og fylgdist með. Ólympíuleikarnir væru auk þess mikið 

sjónvarpsefni og hefði því ríkt auglýsingagildi. Með tilliti til sumra þátta eins og t.d. 

vörumerkjaverndar, hvíldi starfsemin á útbreiðslu og fræðslu fremur en viðamikilli skráningu. 

Þetta þýddi að vörumerkjaréttur sambandsins byggði helst á óskráðum réttindum. Um þetta 

sagði ELS: 

 
„Ekki leikur nokkur vafi á því að merki andmælanda sé mjög vel þekkt á Íslandi sem og 
annarsstaðar í heiminum sem auðkenni andmælanda. Ljóst sé að merki andmælanda njóti 
verndar sem vel þekkt vörumerki. Það er því mat ELS að merkið THE OLYMPICS sé 
alþekkt hér á landi sem og erlendis meðal þorra almennings. Merkið er því mjög „sterkt“ 
í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. það hefur mikla aðgreiningareiginleika og nýtur 
víðtækrar verndar.“ 

 
Af framangreindum ákvörðunum er ljóst að í framkvæmd eru ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. 

gr. vml. talin fela í sér Kodak regluna. Hugleiða má því hvort ekki væri æskilegt að kveða 

nánar á um það í vörumerkjalögunum í ljósi kröfu um skýrleika lagaákvæða. Af lestri 

ákvæðisins er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað felst í því, þ.e. að það nái einnig til ólíkra 

vöru- og þjónustuflokka á grundvelli TRIPS samningsins. Um skýringar á ákvæðinu vísast að 

öðru leyti til skýringa við Parísarsamþykktina og TRIPS hér að framan. Þá hefur WIPO sem 

er umsjónaraðili Parísarsamþykktarinnar gefið út leiðbeinandi tilmæli til aðildarríkjanna um 

skýringu á hugtakinu „Well known trade marks“ sem æskilegt væri að þýða sem alþekkt 
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vörumerki í ljósi þess hvaðan tilmælin koma, þ.e. frá þeim aðila sem hefur yfirumsjón með 

samþykktinni, WIPO. Í tilmælunum er bent á til hvaða atriða skuli líta við mat á því hvort 

merki teljist vel þekkt. Reglurnar eru ekki bindandi fyrir aðildarríkin, en stofnunin mælist til 

þess að aðildarríki hafi þau til hliðsjónar við mat á því hvort um vel þekkt merki sé að ræða í 

skilningi 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar. Nánar verður rætt um skilgreiningu hugtaksins í 

kafla 4.5. 

4.4.4 Fyrsta tilskipun ráðsins um samræmingu á vörumerkjarétti aðildarríkjanna 
Í fyrstu tilskipun ráðsins um samræmingu á vörumerkjarétti aðildarríkjanna 89/104/EBE267 er 

að finna ákvæði um alþekkt vörumerki. Nánar tiltekið er um að ræða d. lið 2. mgr. 4. gr. sem 

hljóðar svo í enskri útgáfu tilskipunarinnar: 

 
“ trade marks which, on the date of application for registration of the trade mark, or, 
where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of 
the trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words 'well 
known' are used in Article 6 bis of the Paris Convention.”268 

 
Ákvæðið hefur verið þýtt yfir á íslensku en gera má nokkrar athugasemdir við þá þýðingu. 

Þannig er hugtakanotkun ekki í fullkomnu samræmi við það sem gengur og gerist í dag þar 

sem almennt er rætt er um vel þekkt merki en umrætt ákvæði í íslenskri þýðingu mælir fyrir 

um merki sem eru alkunnug. Enda fór það svo að þegar ákvæðið var tekið upp í íslensk lög 

sem 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. að þá var stuðst við hugtakið vel þekkt. Þá vísar ákvæðið í 

íslenskri þýðingu til 6. gr. a í Parísarsamþykktinni sem er augljóslega rangt og bendir til 

ákveðinnar fljótfærni við þýðingu tilskipunarinnar því líkt og sést tiltekur tilskipunin ákvæði 

6. gr. (bis). Hvað varðar skilgreiningu á hugtakinu „alþekkt“ vísar tilskipunin til þess hvernig 

orðið er skilgreint í 6. gr. (bis) í Parísarsamþykktinni.269  

4.4.5 Dönsk vörumerkjalöggjöf 
Í dönskum vörumerkjalögum er að finna ákvæði um alþekkt vörumerki, eða „vitterligt kendte 

varemærker“ líkt og þau útleggjast á dönsku, sem skráningarhindrun fyrir önnur merki. 

Framsetning ákvæðisins er hins vegar nokkuð ólíkt hinu íslenska ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. 

gr. vml. og er þar að auki mun ítarlegra.  

                                                            
267 Á tilskipuninni voru gerðar breytingar með nýrri tilskipun 2008/95/EC frá 22. október 2008. 
268 Ákvæði hljóðar svo í íslenski þýðingu tilskipunarinnar: „Vörumerki sem telja má öllum kunnugt í aðildarríki 
þegar umsókn um skráningu þess eða, þar sem við á, krafa um forgangsrétt er lögð fram, í þeim skilningi sem 
orðin „öllum kunnugt“ eru notuð í 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar“. 
269 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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4.4.5.1 Ákvæði § 15. stk. 1 um vörumerki sem skráningarhindrun  
Líkt og íslensku lögin leggja dönsku lögin fram reglu um fyrri vörumerki sem 

skráningarhindrun fyrir síðari vörumerki: 

§ 15. stk. 1 Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis  
1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke 

mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for 
hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller  

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det 
ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre 
varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.  

Fyrsti töluliður ákvæðisins kveður á um þá reglu að ekki megi skrá eins merki fyrir sömu 

vöru- og þjónustuflokka og ekki er gerð krafa um að ruglingshætta sé til staðar þegar svo ber 

undir enda er ákvæðinu einungis ætlað að taka til merkja og vöru/þjónustu sem eru eins. Í 2. 

tölul. ákvæðisins er síðan tekið á því hvernig fara skuli með merki sem eru lík og eru skráð 

fyrir líkar vörur og þjónustu en í slíkum tilvikum gerir ákvæðið ráð fyrir því að ruglingshætta 

þurfi að vera til staðar. Sá munur er hins vegar á íslensku og dönsku lögunum að ákvæði 6. 

tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., gerir ekki greinarmun á skráningu annars vegar eins merkja og hins 

vegar líkra merkja og ávallt er byggt á kröfu um ruglingshættu. Því má segja að dönsku lögin 

veiti merkjum ríkari vernd þar sem vernd er veitt fyrir skráningu eins merkja fyrir eins flokka 

án þess að sýnt sé fram á ruglingshættu. 

4.4.5.2 Vel þekkt vörumerki sem skráningarhindrun 
Vel þekkt eða alþekkt vörumerki eru ekki sérstaklega tiltekin sem skráningarhindrun í 

ofangreindu ákvæði, § 15 stk. 1, heldur er einungis minnst á vörumerki án þess að þau séu 

skilgreind frekar. Í § 15. stk. 2 er hins vegar að finna skilgreiningu á því hvað felst í hugtakinu 

vörumerki í skilningi 1. mgr. og segir þar að með eldra vörumerki sé m.a. átt við:  

4) varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den 
fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er »vitterlig kendt« her i landet 
i den i artikel 6 b i Pariserkonventionen angivne betydning.  

 
Í lauslegri þýðingu greinir ákvæðið því frá því að eldri vörumerki séu m.a. vörumerki sem 

á umsóknardegi eða á forgangsréttardegi eru alþekkt í landinu í skilningi 6. gr. (bis) i 

Parísarsamþykktinni. Vörumerkjaréttur í Danmörku er vitanlega líkt og hér á landi 

landsbundinn og því er ákvæðið túlkað þröngt, enda um að ræða undantekningu frá 

meginreglunni um vernd út fyrir landsteinana. Reglan er vel rökstudd um leið og hún er 

stuðningur við þau ákveðnu heimsmerki sem aðrir gætu annars sölsað undir sig, jafnvel þó 
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þau séu ekki skráð í viðkomandi landi.270 Ljóst er að orðalag ákvæðisins er mun skýrara en 

orðalag 7. tölul. 1. mgr. 14. gr., en ljóst er að innihald beggja ákvæðanna, þ.e. þess íslenska og 

þess danska, er það sama, þ.e. að gera alþekkt vörumerki að skráningarhindrun fyrir síðari 

merki ef þau eru þekkt í landinu. Hvað varðar skilgreiningu á því hvað felst í reglunni og um 

nánari útfærslu hennar vísar danska ákvæðið í 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar. Ekki er 

vísað til samþykktarinnar í íslenska ákvæðinu en vísað til þess í athugasemdum með 

ákvæðinu að hann sé grundvöllur þess.  

4.4.5.3 Lögfesting ákvæða TRIPS samningsins 

Í dönsku vörumerkjalögunum er gengið lengra en í þeim íslensku í samræmingu við 

alþjóðasáttmála með skýrri lögfestingu á þeirri reglu TRIPS samningsins að alþekkt merki 

skuli eiga vernd út fyrir þá flokka sem þau eru þekkt fyrir. Ákvæðið kemur fram í § 15 stk. 3 

og er í raun ekki ólíkt ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. og dönsku laga nema hvað það tekur til 

verndar alþekktra en ekki vel þekktra merkja: 

”Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis  
3) det er identisk med eller ligner et »vitterlig kendt« varemærke, jf. stk. 2, nr. 4, og det 
søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det 
ældre varemærke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemærke kan føre til, at det 
antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig 
udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville 
skade dette særpræg eller renommé” 
 

Samkvæmt ákvæðinu er vörumerki útilokað frá skráningu ef  það er eins eða líkt merki 

sem er alþekkt vörumerki í skilningi Parísarsamþykktarinnar og sótt er um skráningu fyrir 

vöru eða þjónustu af annarri tegund en þeirri sem eldra merki er alþekkt fyrir. Skilyrði er um 

að til staðar sé sá möguleiki að neytendur tengi merkin saman á einhvern hátt og að notkun 

yngra merkisins hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins 

þekkta merkis. Ákvæðið var lögleitt við heildarendurskoðun dönsku vörumerkjalaganna árið 

1996 en með því var innleidd 3. mgr. 16. gr. TRIPS samningsins og ákvæðið sett fram í 

samræmi við orðalag þeirrar greinar.271 Ljóst er að með þessu ákvæði er í raun verið að 

lögleiða Kodak regluna fyrir alþekkt merki og þannig náð fram upphaflegu markmiði hennar 

sem var að taka til heimsþekkra merkja. Ákvæðinu hefur verið beitt í Danmörku m.a. í máli 

dönsku ELS nr. AN 2001 000068 þar sem MERCEDES stjarnan var talin vera alþekkt 

vörumerki og merki það sem sótt var um því talið líklegt til að valda ruglingi, jafnvel þótt sótt 

                                                            
270 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 232. 
271 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 232-233. 
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væri um það fyrir vörur í flokki 7 og bílavörur, sem MERCEDES er þekkt fyrir, væru 

sérstaklega undanþegnar.272  

Hafi rétthafi merkis hins vegar skráð réttindi sín í Danmörku á ákvæðið ekki við. Í slíkum 

tilvikum væri þó vitanlega hægt að bera fyrir sig hina eiginlegu Kodak reglu í § 15 stk. 4(1), 

sbr. umfjöllun um vel þekkt merki í Danmörku, enda myndi merkið þá teljast vel þekkt, sbr. § 

4. stk. 2 en ekki alþekkt þar sem það væri skráð í landinu.273 

4.4.5.4 Framkvæmd í Danmörku höfð að leiðarljósi við framkvæmd hér á landi 

Af framangreindu er ljóst að dönsk lög um alþekkt merki eru mun skýrari og afdráttarlausari 

en hin íslensku. Þar er með skýrum hætti vísað til alþjóðlegra samþykkta og samninga sem 

íslensku lögin byggja einnig á og Kodak reglan fyrir alþekkt merki leidd greinilega í lög með 

vísun til TRIPS samningsins. Við heildarendurskoðun vörumerkjalaga, sem fram fór hér á 

landi árið 1996, var lítil reynsla komin á framkvæmd TRIPS samningsins þar sem hann hafði 

einungis tekið gildi árinu áður. Því hefur verið erfitt að sjá fyrir hvert stefndi við beitingu 

ákvæða hans um vernd óháð flokkaskráningu. Þrátt fyrir það innleiddu Danir í sín lög 2. mgr. 

16. gr. og 3. mgr. 16. gr. TRIPS samningsins líkt og greint hefur verið frá. Með því kváðu þeir 

afdráttarlaust á um það að vernd fyrir alþekkt merki skyldi einnig ná til þjónustumerkja og út 

fyrir flokkaskráningu. Kodak reglan var þannig lögleidd. Sama leið hefur ekki jafn greinilega 

verið farin hér á landi. Þrátt fyrir það hafa íslensk stjórnvöld talið eðlilegt að bera okkur 

saman við Danmörku um beitingu á reglunum jafnvel þó ekki sé fyrir að fara sambærilegum 

ákvæðum í lögunum. Dönsk framkvæmd hefur þannig komið til skoðunar áfrýjunarnefndar 

hér á landi, m.a. í ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) þar sem reyndi á  hvort að merkið LE 

CORDON BLUE nyti verndar á grundvelli 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Með hliðsjón af 

framkvæmd í Danmörku komst nefndin að því að þar hefði þessi undantekningaregla um 

vernd út fyrir landsteina einstakra ríkja verið túlkuð mjög þröngt og af athugasemdum með 

dönsku lögunum og umfjöllun danskra fræðimanna mætti ráða að merki sem teldust “vitterlig 

kendt” þar í landi væru eingöngu merki sem enginn vafi léki á um að væru heimsþekkt. Eftir 

að hafa leitt þetta í ljós minntist nefndin hins vegar á að rétt væri að líta til þess að eftir að 

dönsku og íslensku lögin voru sett hefði gætt ákveðinnar stefnu á alþjóðavettvangi í þá átt að 

auka vernd “vel þekktra” merkja. Mætti þar í fyrsta lagi nefna að í TRIPS samningnum væri 

að finna ákvæði um vernd vel þekktra merkja og í honum væri kveðið á um að merki sem 

teldust vel þekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar skyldu einnig njóta verndar fyrir aðrar 
                                                            
272 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 232-233. 
273 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 233. 
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vörur og þjónustu ef hætta væri á ruglingi um viðskiptalegan uppruna sem rýrt gæti orðspor 

eiganda hins vel þekkta merkis. Þá höfðu tilmæli WIPO um vel þekkt merki í skilningi 6. gr. 

(bis) Parísarsamþykktarinnar litið dagsins ljós en í þeim kæmi fram rýmri leiðbeiningarregla 

um hvenær merki gæti talist vel þekkt en miðað væri við í danskri framkvæmd.274  Nefndin 

var því sammála að mögulegt væri að veita alþekktum merkjum vernd út fyrir þá flokka sem 

það væri þekkt fyrir jafnvel þó ekki hafi verið tilefni til þess í umræddu máli. Hins vegar 

virðist nefndinni ekki hafa þótt það skipta máli að ákvæði laganna væru ekki sambærileg 

heldur einungis litið til túlkunar á TRIPS samningnum án þess þó að taka tillit til þess hvernig 

hann var lögleiddur hér á landi í samræmi við lögleiðingu hans í Danmörku. Rétt er hins 

vegar að hafa í huga að vml. voru sett með hliðsjón af alþjóðaskuldbindingum sem Ísland 

hafði undirgengist og því ber að túlka lögin með hliðsjón af því. 

4.5 Hugtakið vel þekkt vörumerki 

4.5.1 Almennt 
Af framangreindri umfjöllun og heiti kaflans, „Hugtakið vel þekkt vörumerki“ má ráða að sú 

skilgreining sem hér á eftir fari taki einungis til vel þekktra merkja í skilningi 2. mgr. 4. gr. 

vml. Svo er hins vegar ekki. Þannig skal fyrst nefna að jafnvel þó mismunandi orðanotkun 

hafi verið beitt í umfjölluninni hér að framan um annars vegar vel þekkt merki í 2. mgr. 4. gr. 

vml. og hins vegar um alþekkt merki í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þá er hugtakið 

„vel þekkt vörumerki“ notað í báðum ákvæðunum. Í öðru lagi liggur fyrir að í hvorugu 

ákvæðanna né í sambærilegum ákvæðum annars staðar er skilgreint hvað í hugtakinu, „vel 

þekkt vörumerki“ felst. Skilgreining þess virðist því alfarið túlkunum háð. Í þriðja lagi er það 

svo að þó að vel þekkt og alþekkt merki hafi ólíkan bakrunn sem skýrir tilvist sérstakra 

lagaákvæða um hvora tegund fyrir sig þá fela bæði ákvæðin í raun í sér Kodak regluna. Það 

má því draga þá ályktun að sömu sjónarmið og skilyrði gildi almennt fyrir merki sem sækjast 

eftir því að verða veitt aukin vernd. Skilgreining á hugtakinu „vel þekkt vörumerki“ mun því 

taka jöfnum höndum til merkja sem falla undir 2. mgr. 4. gr. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. 

nema annað sé tiltekið sérstaklega. 

Ekki liggur ekki fyrir skilgreining á hugtakinu „vel þekkt merki“. Í þeirri viðleitni að 

stuðla að samræmingu í beitingu reglna um slík merki voru gefin út sameiginleg tilmæli um 

vel þekkt vörumerki af allsherjarþingi WIPO og þingi Parísarsambandsins í september árið 

1999. Stofnunin mælist til þess að aðildarríki hafi þau til hliðsjónar við mat á því hvort um vel 

                                                            
274 Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar í málinu ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE). 
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þekkt merki sé að ræða í skilningi 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar en það ákvæði er líkt og 

fram hefur komið lögfest í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.275 Að sama skapi hefur dómstóll EB 

með úrskurði sínum í General Motors málinu276 lagt fram leiðbeiningarreglur um túlkun á 

hugtakinu í skilningi 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar, en það ákvæði er samhljóða 2. mgr. 4. gr. 

vml. Þau grundvallarsjónarmið sem lögð hafa verið fram bæði í tilmælunum og úrskurðinum 

eru nánast samhljóða. Þannig kemur fram í tilmælunum mun rýmri leiðbeiningarregla um það 

hvenær merki teljast alþekkt en almennt hefur verið gengið út frá. Matið er því nánast orðið 

það sama.  

4.5.2 Tilmæli WIPO um vel þekkt vörumerki 
Sökum þess hversu teygjanlegt hugtakið „vel þekkt vörumerki“ er, kemur ekki beint fram í 

úrskurðinum í General Motors málinu277 eða í tilmælunum hvað teljist til vel þekktra 

vörumerkja enda er slík skilgreining vandkvæðum bundin. Slíkt mat hlýtur alltaf að taka mið 

af aðstæðum hverju sinni. Sú leið er hins vegar farin í tilmælunum og í úrskurðinum að lögð 

eru fram grundvallarsjónarmið sem styðjast má við, við slíkt mat. Í tilmælunum er að finna í 

2. gr. yfirlit yfir þætti sem skoða þarf og eiga að hafa áhrif við mat á því hvort merki falli í 

flokk vel þekkra merkja eða ekki.278 Þar segir m.a. að við mat á því hvort merki sé vel þekkt 

skuli skráningaryfirvöld taka til skoðunar allar þær kringumstæður sem hægt er að draga þá 

ályktun af að merki sé vel þekkt.279 Þessi atriði eru t.d. hversu vel þekkt merki er hjá 

markhópi vörunnar eða þjónustunnar, hvert tímabil og umfang notkunar merkisins hefur 

verið, hvert tímabil og umfang auglýsingastarfsemi á merkinu hefur verið, fjöldi skráninga 

merkisins um heim allan, fjárhagslegt verðmæti merkisins og hvort dæmi séu um það að 

merkið hafi verið talið vel þekkt af einhverja aðildarríkjanna.280 Öll veita þessi atriði 

vísbendingu um það hvort merki teljist vel þekkt eða ekki. Í 3. tölul. 2. gr. tilmælanna er síðan 

kveðið á um þau atriði sem skráningaryfirvöld skulu ekki gera kröfur um að sýnt sé fram á við 

ákvörðun um það hvort að merki sé vel þekkt og má þar t.d. nefna að ekki er gerð krafa um að 

merki hafi verið notað í aðildarríki, það skráð eða umsókn um skráningu lögð inn og jafnframt 

er ekki gerð krafa um að merki sé vel þekkt hjá öllum almenningi í aðildarríki.281 

                                                            
275 Sjá umfjöllun i ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE). 
276 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
277 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
278 Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
279 Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
280 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
281 Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
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4.5.3 General Motors málið282 
Í málinu tókust félögin General Motors og Yplon á um merkið CHEVY fyrir dómstóli EB, 

þ.e. hvað fælist í hugtakinu „vel þekkt“, bæði innan hvaða hóps merki þyrfti að vera þekkt og 

hversu vel það þyrfti að vera þekkt. Hvað það varðar hélt General Motors því fram að 

nægjanlegt væri að merkið væri þekkt meðal meirihluta markhóps merkisins á meðan Yplon 

vildi meina að túlkunin á “vel þekkt” fæli það í sér að merki þyrfti að vera þekkt hjá meiri 

hluta almennings.283 Spurningin sem lögð var fyrir dóminn var því sú hvernig bæri að túlka 

hugtakið „vel þekkt“ í skilningi 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni og hvaða skilyrði merki þyrfti að 

uppfylla til að öðlast vernd fyrir ólíkar vörur og þjónustu. Málið fór fyrst til skoðunar hjá 

Jacobs aðallögsögumanni sem lagði fram álit sitt þann 26. nóvember 1998. Hann reifaði að í 

tilskipuninni væri hugtakið „vel þekkt“ ekki skilgreint og að ekki væri gerð nein tilraun til að 

reyna að túlka hugtakið.284 Þá ræddi aðallögsögumaðurinn mismunandi grundvöll vel þekktra 

merkja, þ.e. annars vegar vel þekktra samkvæmt tilskipuninni og hins vegar alþekktra á 

grundvelli Parísarsamþykktarinnar. Taldi hann ljóst að þegar um væri að ræða vel þekkt merki 

þá yrði það að liggja fyrir að það væri þekkt meðal verulegs hluta markshóps þess. Hann hafði 

hins vegar efasemdir um það hvort nauðsynlegt væri að tiltaka sérstaklega hve stór sá hluti 

þyrfti að vera.285 Við mat á slíku þyrfti að skoða atvik í hverju máli fyrir sig og skoða fleiri 

þætti, svo sem hversu vel þekkt merki væri hjá markhópnum, hversu lengi merki hefði verið 

notað, hvar og hversu mikið og hversu miklum fjármunum hefði verið eytt í markaðssetningu 

á því. Mikilvægast væri þó að öll skilyrði 2. mgr. 5. gr. væru uppfyllt, þ.e. að notkun síðara 

merkisins fæli í sér misnotkun eða rýrnun á vel þekkta merkinu. Þessi skilyrði, ef þeim væri 

beitt á réttan hátt, myndu leiða til þess að vel þekkt merki myndu ekki fá víðtækari vernd en 

þau ættu rétt á.286 Ekki væri því hægt að miða við ákveðið prósentuhlutfall við mat á því hvort 

að merki væri þekkt eða ekki. Meta þyrfti tilvik í hverju máli fyrir sig hvað það varðaði. Á 

grundvelli þessa var það niðurstaða aðallögsögumannsins að vel þekkt merki í skilningi 2. 

mgr. 5. gr. tilskipunarinnar ætti að túlka á þann hátt að um væri að ræða merki sem væru 

þekkt á meðal verulegs hluta markhóps þeirrar vöru sem vörumerki væri ætlað að auðkenna,  

en sem þyrfti hins vegar ekki að vera eins vel þekkt og merki sem væri vel þekkt í skilningi 

Parísarsamþykktarinnar.  

                                                            
282 EBD, mál C-375/97, ECR 1999 bls. I-05421 . 
283 Samræmist þessi túlkun þeirri túlkun sem ELS hefur beitt í málum hér á landi. 
284 Sjá málsgrein 17. 
285 Sjá málsgrein 39. 
286 Sjá málsgreinar 40-42. 
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Dómstóll EB komst síðan að þeirri niðurstöðu að við skilgreiningu á því hver væri 

markhópurinn í málinu þyrfti að líta til þess hvort merki væri þekkt á meðal þeirra sem 

tengdust merkinu á einhvern hátt, þ.e.a.s. það réðist af vörunni eða þjónustunni hvort um væri 

að ræða allan almenning eða sérhæfðari hóp almennings, svo sem kaupmenn á ákveðnu sviði. 

Það væri hins vegar ekki í anda 2. mgr. 5. gr. í tilskipunni að segja skýrt til um það að merki 

þyrfti að vera þekkt af ákveðnu prósentuhlutfalli fólks til að teljast vel þekkt. Því hlutfalli væri 

náð þegar merkið væri þekkt hjá verulegum hluta markhóps vörunnar eða þjónustunnar sem 

merkinu væri ætlað að auðkenna, en við mat á því þyrfti að taka tillit til fleiri þátta svo sem 

markaðshlutdeildar merkis, víðfeðmi notkunar þess, tímalengdar notkunar og virði merkis.287 

Ef dómstóll aðildarríkis kæmist að því eftir slíkt mat að merki uppfyllti þau skilyrði að vera 

vel þekkt þyrfti hann því næst að víkja að síðara skilyrði ákvæðisins, þ.e. að merki þurfi að 

hafa orðið fyrir skaða. Því kvað dómstóllinn á um að sérstaklega ætti að taka tillit til þess að 

því sterkara sérkenni sem merki hefði því líklegra væri að það hefði orðið fyrir skaða.288 Á 

grundvelli þess var það því niðurstaða dómsins, líkt og Jacobs aðallögsögumanns, að hugtakið 

„vel þekkt“ í skilningi 2. mgr. 5. gr. ætti að túlka á þann hátt að til að öðlast aukna vernd 

þyrftu merki að vera þekkt af verulegum hluta markhóps merkisins. 

4.5.4 Hvenær þarf merki að vera vel þekkt? 
Samkvæmt athugasemdum við 1. mgr. 3. gr. tilmæla WIPO segir að vel þekkt merki eigi rétt á 

vernd í aðildarríki að minnsta kosti frá þeim tíma þegar merki varð vel þekkt í því ríki. Hins 

vegar er einnig heimilt að veita merki vernd áður en það er orðið vel þekkt, líkt og ráða má af 

orðalaginu „að minnsta kosti“ sem fram kemur í tilmælunum.289 Ekkert í íslenskum lögum 

gefur beint til kynna hvenær merki þurfi að teljast vel þekkt en leiða má að því líkum að skv. 

7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þurfi það að hafa þá stöðu þegar sótt er um skráningu síðara 

merkis. Ekki er hægt að gera kröfu um það strax við skráningu merkisins sjálfs að það sé vel 

þekkt enda er það oftast svo að merki eru lítið sem ekkert þekkt þegar þau eru fyrst skráð en 

verða vel þekkt við reglulega notkun.290 ELS hefur tekið þetta til skoðunar, sbr. ákvarðanir 

nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN). Í málinu taldi ELS að markaðsrannsókn sem lögð var fram sýndi 

klárlega að merki andmælanda, VIRGIN, væri vel þekkt hér á landi og það þrátt fyrir það að 

könnunin hefði verið gerð tæpum 5 mánuðum áður en umsókn um síðara merki var lögð inn. 

                                                            
287 Sjá málsgreinar 24-27. 
288 Sjá málsgrein 30. 
289 Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
290 Svo þarf þó alls ekki að vera og dæmi þekkjast um merki sem verða þekkt á einni nóttu svo sem vegna 
viðburðar sem nýtur heimsathygli eða eitthvað álíka.  



75 

 

Það tímamark sem hér var talið skipta máli var það tímamark er umsókn um síðara merki var 

lögð inn. Það sama kom fram í úrskurði áfrýjunarnefndar í ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON 

BLUE). Þar var hins vegar ekki talin liggja fyrir sönnun um að mögulegur markhópur hefði 

þekkt merkið sem vörumerki sem stafaði frá andmælanda, á skráningardegi síðara merkisins, 

sem var það tímamark sem nefndin sagði að miða bæri við, sbr. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.  

4.5.5 Þekking á merki meðal almennings 

4.5.5.1 Vörumerki þarf að vera vel þekkt hjá markhópi vöru eða þjónustu 
Einn þeirra þátta sem tilmæli WIPO tiltaka sem ráðandi þátt við mat á því hvort merki telst 

vel þekkt er það stig þekkingar sem merki hefur hjá mögulegum markhópi sem merki er beint 

að (e. relevant sector of the public). Þetta atriði verður í raun að teljast það veigamesta enda 

skiptir t.d. tímamark og landfræðileg afmörkun þess hve merki er þekkt engu ef ekki er til 

staðar nægilegur fjöldi fólks sem þekkir merkið.  

Í 2. mgr. 16. gr. í TRIPS samningnum segir að við ákvörðun um það hvort merki sé vel 

þekkt skulu aðildarríkin taka tillit til þess hversu vel þekkt merkið er hjá mögulegum 

markhópi vörunnar/þjónustunnar sem það auðkennir, þ.á m. þekkingar sem hefur verið aflað 

fyrir tilstilli kynningar á merkinu. Þetta ákvæði er frábrugðið öðrum ákvæðum um þetta atriði 

þar sem sérstaklega er tiltekið að merkið skuli vera þekkt meðal mögulegs markhóps 

vörunnar. Önnur lagaákvæði, þ.á m. hin íslensku um vel þekkt og alþekkt merki hafa að 

geyma reglur um að merki skuli vera vel þekkt hér á landi en skilgreina svo ekki frekar hvað í 

því felst.291 Tilmæli WIPO taka undir sjónarmið TRIPS um að nægilegt sé að þekking sé til 

staðar hjá mögulegum markhópi sem merki er beint að en ekki hjá almenningi í heild sinni.292 

Til þess að litið sé á merki sem vel þekkt vörumerki er því talið nægilegt að það sé vel þekkt 

hjá mögulegum markhópi þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna. Aðildarríkjunum er  

ekki heimilt að taka upp strangari mælikvarða, svo sem um að merki þurfi að vera vel þekkt 

hjá öllum almenningi.  

Merki eru oftast notuð í sambandi við vöru eða þjónustu sem er beint að t.d. neytendum 

sem tilheyra ákveðnum hóp með tilliti til launa, aldurs eða kyns.293 Oft er tiltekinni vöru beint 

að mismunandi kaupendahópum eða henni er dreift víða áður en hún kemst á leiðarenda í 

búðir. Þá vaknar sú spurning hvort að meta eigi hversu vel merki er þekkt innan hvers og eins 

                                                            
291 Sama gildir um Parísarsamþykktina, dönsku ákvæðin og tilskipunina sem taka eingöngu fram að merki þurfi 
að vera vel þekkt en ekki í hverju það felst. 
292 Sbr. athugasemd 2.11 við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
293 Sbr. athugasemd 2.15 við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
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sérstaks markhóps eða hvort merkið þurfi að vera vel þekkt hjá öllum markhópnum. 

Samkvæmt tilmælum WIPO, sem OHIM tekur undir, er talið nægilegt að merki sé vel þekkt 

innan eins tiltekins hóps neytenda.294 Með þessu er WIPO að stuðla að aukinni vernd vel 

þekkra merkja því eðli málsins samkvæmt hljóta fleiri merki að teljast vel þekkt ef einungis er 

gerð krafa um að þau séu vel þekkt á meðal mögulegs markhóps vöru en ekki hjá öllum 

almenningi. Sá varnagli skal samt sleginn að tilmæli WIPO eru einungis leiðbeinandi og hafa 

því ekki lagagildi hér á landi. Því er  hins vegar beint til aðildarríkjanna að fylgja tilmælunum 

eins og kostur er. Í framkvæmd hjá íslenskum skráningaryfirvöldum hefur orðið nokkur 

misbrestur á þessu og svo virðist sem almennt sé miðað við að merki þurfi að meginreglu til 

að vera þekkt meðal þorra almennings eða a.m.k út fyrir hefðbundinn viðskiptahóp og er ljóst 

að sú túlkun fellur ekki að því sem að framan greinir. Hefur þessari túlkun bæði verið beitt um 

vel þekkt og alþekkt merki en hún er ekki í samræmi við orðalag greinargerðar með vml. Svo 

virðist sem sá skilningur sé lagður í hugtakið vel þekkt vörumerki að merki þurfi að vera 

þekkt meðal þorra almennings, sbr. t.d ákvörðun ELS nr. 3/2005 (BOTOX) þar sem sagði að 

samkvæmt skýringu á 2. mgr. 4. gr. vml. væri átt við að merkið yrði að vera vel þekkt utan 

hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings yrði að þekkja merkið. Ekki þótti sýnt 

fram á að slík sönnun hefði tekist í málinu og því var merkinu ekki veitt vernd á grundvelli 

ákvæðisins. Sömu röksemd mátti jafnframt sjá í ákvörðun ELS nr. 16/2008 

(SIMA/HUSQUARNA), ákvörðun ELS nr. 8/2008 (SKYWO) og í ákvörðun ELS nr. 12/2004 

(Land Rover). Hinu síðastnefnda máli var hins vegar áfrýjað og komst áfrýjunarnefndin að 

annarri niðurstöðu og taldi merkið vel þekkt og að það nyti því aukinnar verndar. Sú 

niðurstaða var hins vegar ekki rökstudd með tilliti til þess sem hér um ræðir og því óljóst 

hvort nefndin var að fylgja tilmælum WIPO um að það að nægjanlegt væri að merki væri 

þekkt meðal mögulegs markhóps eða hvort að nefndin taldi merkið hreinlega það þekkt að 

það væri þekkt meðal þorra almennings. Áfrýjunarnefndin hefur hins vegar staðfest að 

nægilegt sé að merki sé þekkt af mögulegum markhópi vöru. Þannig var í máli ÚÁ nr. 

11/2003 (CORDON BLUE) fallist á að nægjanlegt væri að merkið CORDON BLUE væri 

þekkt meðal mögulegs markhóps sem talinn var vera matreiðslufólk. Þó ekki hafi tekist að 

sýna fram á að merki væri vel þekkt í þessu máli þá er samt ljóst að nefndin var reiðubúin að 

víkka út hugtakið frá því sem ELS hafði kveðið á um. Í bók sinni um vörumerkjarétt segir Jón 

Arnalds að merki þurfi að vera nokkuð almennt þekkt á viðkomandi viðskiptasviði og tiltekur 

þannig sérstaklega viðskiptasvið en ekki á meðal alls almennings. Í þessu segir hann hins 
                                                            
294 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 12. 
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vegar að felist krafa um að merkið verði að vera þekkt utan viðkomandi viðskiptahóps, ef 

hann er þröngur.295 Niðurstaðan í ákvörðun ELS nr. 1/2005 (MASTER) um að merkið Renault 

Master uppfyllti ekki skilyrði að vera vel þekkt er því eðlileg enda ljóst að markhópurinn var 

fámennur og sérfróður á sviðinu, þ.e. kaupendur sendi- og hópbifreiða og því var ekki 

nægilegt að merkið væri vel þekkt á meðal þess hóps. Krafan um að merki væri þekkt út fyrir 

mögulegan markhóp var því á rökum reist hér enda ljóst að fáir aðilar tilheyrðu markhópnum. 

Hugsanlega gæti verið að þessi túlkun ELS á hugtakinu væri að breytast, sbr.ákvörðun nr. 

11/2008 (ScheinOS) þar sem sagði: „að mati ELS var hins vegar ekki talið að merkið væri 

þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkið stendur 

fyrir.“ Í málinu var þannig ekki gert ráð fyrir því að merkið þyrfti að vera þekkt meðal þorra 

almennings heldur einungis á meðal meirihluta mögulegs viðskiptahóps. Sé þessi ákvörðun 

upphafið að því sem koma skal er ljóst að rétturinn er æ meira að þokast í átt að því sem 

alþjóðlegir sáttmálar hafa gert ráð fyrir. 

4.5.5.2 Hugtökin markhópur og neytandi 
Í 2. mgr. 2. gr. í tilmælum WIPO er skýrt hvað felst í hugtakinu markhópur og til hvaða aðila 

því er ætlað að ná. Þar er einkum átt við raunverulega og/eða hugsanlega neytendur 

umræddrar tegundar vöru/þjónustu sem merkið er notað fyrir, aðila er standa í nánum 

tengslum við dreifingu vöru eða þjónustu sem merki er notað fyrir og til viðskiptahópa sem 

starfa í tengslum við sömu vörur og þjónustu.296 Tilmælin gera enn fremur ráð fyrir því að 

þetta sé túlkað nokkuð vítt þannig að hugtakið ,,markhópur“ nái ekki einungis til þeirra aðila 

sem raunverulega neyta vörunnar.297 Þá skal einnig túlka hugtakið „neytandi“ í víðtækri 

merkingu þess orðs og ekki takmarka það við þá aðila sem í raun neyta vörunnar eða nota 

þjónustuna. Vegna þess að eðli þeirrar vöru og þjónustu sem merki er ætlað að auðkenna 

getur verið mjög margbreytilegt eru raunverulegir og tilvonandi neytendur breytilegir í hverju 

tilviki fyrir sig. Það liggur því fyrir að ef vörurnar eða þjónustan sem merki tekur til eru 

hefðbundnar neytendavörur, mun markhópurinn vera almenningur í heild sinni. Ef vörur eru 

hins vegar af mjög sérstakri gerð eða þeim er einungis beint að fagmönnum eða iðnaðarnotum 

er markhópurinn takmarkaður við hina sérstöku kaupendur umræddra vara.298 Þá geta 

                                                            
295 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 128. 
296 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
297 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
298 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 12. 
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dreifingarleiðir vöru og þjónustu verið mjög mismunandi og því misauðvelt fyrir neytendur að 

nálgast þær. Þetta hefur m.a. þá þýðingu að neytendakönnun á meðal neytenda sem eingöngu 

versla í stórmörkuðum getur ekki verið góður mælikvarði á það hvort vörumerki sem 

eingöngu auðkennir vörur sem seldar eru í gegnum póstsendingar sé vel þekkt.299  

4.5.5.3 Ákvörðun um það hvort merki er þekkt innan markhóps 
Þegar búið er að skilgreina markhóp vöru og það hverjir skuli falla undir hann þarf næst að 

meta hvort að merki geti í raun talist þekkt innan markhópsins. Ekki eru fyrirliggjandi 

nákvæmar aðferðir um hvernig það er gert heldur ræðst það af ýmsum þáttum líkt og OHIM 

hefur bent á í leiðbeiningarreglum sínum um vel þekkt merki.300 Fyrst má benda á það að því 

útbreiddari sem notkun á merki er því auðveldara verður að komast að þeirri niðurstöðu að 

merki hafi náð því að vera vel þekkt. Þá skiptir einnig máli hve lengi merki hefur verið í 

notkun á markaði. Hafi merki verið á markaði t.d. í 50 eða 100 ár þá er það eitt talin vera sterk 

vísbending um að merki sé vel þekkt301 Einnig er  sterk markaðshlutdeild eða leiðandi staða á 

markaði venjulega vísbending um það að merki sé vel þekkt. Miðlungs markaðshlutdeild þarf 

hins vegar ekki að hafa þau áhrif að merki teljist ekki vel þekkt enda er hlutfall almennings 

sem í raun og veru þekkir vörumerki yfirleitt mun hærra en hlutfall raunverulegra 

kaupenda.302 Þá getur eðli og umfang kynningarstarfsemi og auglýsinga skipt máli sem og 

tímabil, umfang og landfræðilegt svæði þar sem merki er notað sem viðeigandi mælikvarðar 

við ákvörðun um það hvort að merki sé vel þekkt meðal markhóps.303  

4.5.6 Sönnun 

4.5.6.1 Sönnunarbyrði um að merki sé vel þekkt hvílir á andmælanda 
Eðli málsins samkvæmt þarf að færa sönnur á staðhæfingar sem rétthafar merkja halda fram, 

svo sem um að merki þeirra séu vel þekkt og þannig skráningarhindranir fyrir síðari merki. Á 

grundvelli almennra sönnunarreglna, sbr. 2 þátt laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 sem 

fjallar um sönnun, hvílir sönnunarbyrði á þeim aðila sem heldur fram staðhæfingu. 

Sönnunarbyrðin hvílir því á andmælanda að sýna fram á að merki hans sé vel þekkt þegar 

                                                            
299 Sbr. athugasemd 2.13 við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
300 Þó skráningarskrifstofan OHIM starfi á grundvelli reglugerðarinnar um Evrópuvörumerki þá eru leiðbeiningar 
hennar  um hugtakið vel þekkt vörumerki engu að síður góðar leiðbeiningar við skilgreiningu hugtaksins hér á 
landi sömuleiðis enda búa sömu sjónarmið að baki túlkun á hugtakinu hérlendis sem og um Evrópuvörumerkið. 
301 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 20-21. 
302 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 18. 
303 Sbr. athugasemd 2.4 við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
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hann mótmælir skráningu síðara merkisins. Umsækjandi um síðara merki getur að sama skapi 

komið fram með andmæli við að merkið sé vel þekkt og verðskuldi því ekki aukna vernd.  

4.5.6.2 Staðreyndir sem færa þarf sönnur á 
Andmælandi þarf fyrst og fremst að sýna fram á að merki hans sé vel þekkt hjá markhópi vöru 

eða þjónustu sem gefur merkinu þá stöðu að vera vel þekkt, eða alþekkt, í skilningi laganna. 

Þannig þarf hann að sýna fram á að umrætt merki hans sé vel þekkt hér á landi, fyrir hvaða 

vörur og/eða þjónustu, leggja fram upplýsingar um hvernig merki hans líta út og á hvern hátt 

það er líkt hinu yngra merki, sbr. ákvörðun ELS nr. 16/2005 (FOLDA). Jafnframt þarf hann að 

sýna fram á að almenningur skilji orð hans eða tákn á þann hátt að þau gefi til kynna að vörur 

eða þjónusta stafi frá honum. Andmælandi þarf sem sagt að sýna fram á að notkun hans og 

auglýsing á merkinu hafi veitt því þessa auknu vernd.304 Þetta gerir rétthafi með framlagningu 

sönnunargagna en það er undir honum sjálfum komið hvernig og hvað hann sýnir fram á með 

þeim. Í tilmælum WIPO um vel þekkt merki segir að skráningaryfirvöld skuli sérstaklega 

skoða sönnunargögn sem lögð eru fyrir þau með tilliti til þeirra þátta sem leiða til þess að 

merki teljist vel þekkt eða ekki.305 Í athugasemd nr. 2.2 með þessu ákvæði segir ennfremur að 

það sé val andmælanda hvaða gögn hann leggur fram til sönnunar kröfum sínum um aukna 

vernd. Ákvæðið felur því í sér eins konar málsforræðisreglu. Þetta felur enn fremur í sér að þó 

ekki séu lagðar fram sannanir fyrir öllum staðhæfingum líkt og æskilegt væri samkvæmt 

hefðbundnum viðmiðum leiðir það eitt ekki sjálfkrafa til þeirrar niðurstöðu að umrætt merki 

sé ekki vel þekkt.306 Þannig hefur almennt verið litið á neytendakannanir sem góð 

sönnunargögn en það þýðir hins vegar ekki að sönnun takist ekki sé slík könnun ekki lögð 

fram. Það er því undir skráningaryfirvöldum komið að meta það hvort tekist hafi að færa fram 

sönnur á að merki sé vel þekkt á grundvelli þeirra sönnunargagna sem liggja fyrir. Að auki 

þarf að sýna fram á að önnur skilyrði Kodak reglunnar séu uppfyllt svo sem um að 

ruglingshætta sé til staðar með merkjum og að notkun síðara merkisins hafi í för með sér 

misnotkun eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori vel þekkta merkisins.  

4.5.6.3 Sönnunargögn 
Rétthafi merkis, sem gerir kröfu um að merki hans sé talið vel þekkt, þarf að færa fram 

sönnunargögn sem styðja slíka kröfu. Skráningaryfirvöld skulu síðan taka tillit til allra 

                                                            
304 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 598-599. 
305 Sjá b lið 1. mgr. 2. gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
306 Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
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kringumstæðna og gagna sem lögð eru fram í þeim tilgangi að sýna fram á þekkingu á 

merkinu.307 Á grundvelli málsforræðisreglunnar hefur rétthafi ekki einungis val um það hvaða 

staðhæfingar hann færir sönnur á heldur einnig með hvaða sönnunargögnum. Slík gögn geta 

verið af ýmsum toga og verða ekki tæmandi talin. Sú meginregla gildir hins vegar að því 

fjölbreyttari og betri sem sönnunargögnin eru því auðveldara verður það fyrir 

skráningaryfirvöld að fallast á að fyrra merki hafi í raun öðlast þá stöðu að vera vel þekkt. Í 

leiðbeiningum OHIM, skráningarskrifstofu Evrópuvörumerkisins, um vel þekkt merki, hefur 

verið tekinn saman listi yfir þau sönnunargögn sem hafa í framkvæmd verið talin góð og gild 

til að sýna fram á það að vörumerki sé vel þekkt meðal mögulegs markhóps vörunnar og 

teljist vegna þess til vel þekktra merkja.308 Leiðbeiningarnar eru ekki bindandi fyrir íslenska 

framkvæmd þar sem Ísland er ekki aðili að skráningarkerfi Evrópuvörumerkisins en þær gefa 

engu að síður góða hugmynd um þau sönnunargögn sem mögulegt er að leggja fram. Meðal 

þeirra gagna sem OHIM bendir eru á eru eftirfarandi: 

- Saga vörumerkisins, hvar og hvenær það var skráð fyrst og hvar það hefur verið 

skráð síðar og jafnframt hvernig það hefur verið notað, hvar og hversu lengi 

- Auglýsingar og samantekt á því hvernig merkið hefur verið auglýst, þar sem fram 

kemur m.a. hvar og hvenær og til hversu stórs hóps neytenda auglýsingarnar hafi náð 

- Myndbönd og myndir þar sem vörumerkið sést á mismunandi stöðum 

- Úrklippur úr blöðum og tímaritum, bæði auglýsingar, greinar og umfjöllun 

- Sýnishorn af umbúðum 

- Neytendakannanir  

- Upplýsingar um markaðshlutdeild merkisins og þróun hennar seinustu ár 

- Verðmæti merkisins og önnur fjárhagsleg gögn svo og gögn frá endurskoðendum 

- Ákvarðanir skráningaryfirvalda, stjórnvalda og dómstóla um vörumerkið 

- Vottanir, löggildingar og verðlaun 

- Reikningar útgefnir af rétthafa og útgefið efni svo sem auglýsingabæklingar 309 

                                                            
307 Sbr. grein athugasemd 2.1 við 2.gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
308 Í úrskurði dómstóls EB í máli er varðaði vörumerkið WINDSURFING CHIEMSEE, voru lagðar fram 
nytsamlegar leiðbeiningarreglur um það hvaða sönnunargögn er mögulegt og æskilegt að leggja fram til að sýna 
fram á að merki hafi öðlast sérkenni með notkun. Þó í málinu hafi reyndar verið um að ræða sönnun á sérkenni 
en ekki því að merki væri vel þekkt þá gilda þrátt fyrir það svipuð sjónarmið. Dómurinn sagði að m.a. mætti taka 
tillit til þess hver markaðshlutdeild merkisins væri, hversu öflug, landfræðilega dreifð og löng notkun merkisins 
hefði verið, hversu mikla fjármuni rétthafi hefði notað til auglýsingar á merkinu og umsagnir viðskipta-, iðnaðar- 
eða verslunarsamtaka eða gögn frá öðrum faglegum aðilum. EBD, mál C-108&109/97, ECR 1999, bls. I-2779. 
309 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 26 og 33. 
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Sönnunargögn takmarkast hins vegar í raun einungis af hugmyndarflugi rétthafa hins 

ætlaða vel þekkta merkis. Hvað varðar gildi sönnunargagnanna er talið að því sjálfstæðari og 

áreiðanlegri aðili sem framlögð gögn stafa frá því líklegra er að þau fái aukið sönnunargildi. 

Af þessu leiðir að líklegt er að upplýsingar sem eingöngu stafa frá rétthafa sjálfum nægi ekki 

sem sönnunargögn á meðan upplýsingar frá yfirvöldum verða taldar mjög áreiðanlegar.310 

Sönnunargögn verða að vera skýr og sannfærandi til að staðfesta að merki sé vel þekkt hjá 

markhópi vörunnar eða þjónustunnar. Ekki er nægjanlegt að gert séð ráð fyrir því að fyrra 

merki sé vel þekkt heldur þarf það að vera sannað svo fullnægjandi sé að mati 

skráningaryfirvalda.311 Það er því ljóst að strangar kröfur eru gerðar til sönnunar og hefur það 

sýnt sig í framkvæmd, sbr. m.a. úrskurði áfrýjunarnefndar í eftirfarandi málum þar sem ekki 

var talið sýnt fram á að umrædd merki væru vel þekkt hér á landi; ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON 

BLUE), ÚÁ nr. 2/2001 (SEROPRAM), ÚÁ nr. 6/2003 (AC), ÚÁ nr. 13/2004( TAX FREE), ÚÁ 

nr. 1/2005 (VIKING TOURS). 

4.5.6.3.1 Tímabil notkunar, umfang, víðfeðmi og skráningar í öðrum löndum 
Tímalengd, umfang og hversu mikið vörumerki hefur verið notað eru mikilvægir mælikvarðar 

við ákvörðun um það hvort að merki er vel þekkt meðal markhóps vöru/þjónustu, sbr. 

athugasemd nr. 2.4 með 2. gr. tilmæla WIPO um vel þekkt merki. Þannig getur það haft áhrif 

ef merkið hefur verið til staðar í fjölda ára og í mörgum löndum.  Leiða má að því líkur að því 

eldra sem merki er því ríkari vernd verði því veitt, enda líklegra að fleiri þekki merki sem 

notað hefur verið í tugi ára heldur en glænýtt merki.312 Þannig gæti rétthafi lagt fram sem 

sönnunargögn upplýsingar um sögu vörumerkisins, hvar og hvenær það var upphaflega skráð, 

hvar það hefur verið skráð síðar og jafnframt hvernig það hefur verið notað, hvar og hversu 

lengi, sbr. ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR). Í málinu lagði áfrýjandi fram upplýsingar um 

að hann hefði notað merkið frá upphafi 10. áratugar síðustu aldar í starfsemi sinni sem næði 

til alls landsins. Þá hefði umfangsmikil notkun á merkinu skapað því slíkan sess í huga 

neytenda að rúmlega 70% þeirra litu á merkið VILDARKLÚBBUR sem eign áfrýjanda.   

Æskilegt væri fyrir rétthafa að leggja fram skráningargögn frá opinberum aðilum hér á 

landi sem og erlendis, ef svo ber undir, og lista yfir þau lönd þar sem merkið hefur verið skráð 

                                                            
310OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 25. 
311 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 24. 
312 Sjá t.a.m. ákvörðun ELS nr. 6/2005(DUREX) þar sem merkinu DUREX fyrir smokka var veitt víðtæk vernd. 
Rétthafi merkisins hélt því m.a. fram að merkið hafi verið í notkun hér á landi í áratugi eða frá því árið 1960 og 
að hafi verið áberandi allt frá því að sala á vörum auðkenndum með merkjunum hófst. Óhætt var því að mati 
hans að fullyrði að allir þekktu vörumerkið hér á landi. Þá væri elsta skráning merkisins frá árinu 1946 sem segði 
sína sögu að mati rétthafans og féllst ELS á það. 
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og notað. Fjöldi skráninga um heim allan og tímalengd skráninganna gefa þannig sterka 

vísbendingu um að merkið sé þekkt.313 Þá er einnig mikilvægt að leggja fram upplýsingar um 

það hvort að merkinu hafi verið veitt vernd sem vel þekktu merki í öðrum löndum,314 þó að 

það hafi ekki þau beinu áhrif að merkið teljist sjálfskrafa einnig vel þekkt hér á landi. Slíkt 

væri þó leiðbeinandi sbr. t.d. títtnefndan úrskurð áfrýjunarnefndar i Cordon Blue málinu, sbr. 

ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) þar sem það að merkið teldist vel þekkt víða um heim var 

ekki talið nægilegt til að merkið teldist einnig vel þekkt hér á landi.315  

 

4.5.6.3.2 Auglýsingar  
Það hvort tiltekið vörumerki er þekkt, sérstaklega merki sem auðkennir nýjar vörur og 

þjónustu, er einkum byggt á kynningu á merkinu. Þess vegna eru sönnunargögn um 

auglýsingu vörumerkja afar mikilvæg.316 Með framlagningu auglýsinga sem sönnunargagna 

er rétthafi að sýna fram á að merki hafi verið kynnt og því ætti það að vera vel þekkt meðal 

almennings. Þannig væri æskilegt fyrir rétthafa að leggja fram afrit af auglýsingum, svo sem í 

blöðum, bæklingum,317 í sjónvarpi og á internetinu og samantekt á því hvernig merkið hafi 

verið auglýst þar sem tiltekið er hvar og hvenær auglýsingar hafi birst og til hversu stórs hóps 

áhorfenda auglýsingarnar hafi náð.318 2. mgr. 16. gr. í TRIPS samningnum vísar til auglýsinga 

sem sönnunargagna og segir sönnunargögn um þær fjárhæðir sem fara í auglýsingakostnað og 

um hversu víða auglýsingum er dreift til mögulegs markhóps neytenda hafa sterkt gildi þegar 

kemur að því að meta hversu þekkt merki er.319 Þá getur þekking hér á landi að einhverju leyti 

byggst á öflugri markaðssetningu erlendis sem hefur á sannanlegan hátt náð til mögulegs 

markshóps hér á landi, sbr. ÚÁ nr. 1/2005 (VIKING TOURS) og ÚÁ nr. 6/2003 (AC) þar sem 

reynt var að halda slíku fram en án árangurs og ákvarðanir ELS nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN) þar 

sem sönnun um víðtæka markaðssetningu erlendis tókst og hafði áhrif á þá niðurstöðu að 

merkið taldist vel þekkt hér á landi. 

                                                            
313 Sbr. athugasemd 2.7 með 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
314 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 23. 
315 Sbr. athugasemd 2.8 með 2. gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
316 Sjá athugasemd 2.6 með 2. gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
317 Í ÚÁ nr. 13/2004 (TAX FREE) lagði andmælandi m.a. fram ýmsa auglýsingabæklinga til staðfestingar á því 
að merki hans væri vel þekkt. Um það sagði nefndin að bæklingarnir sýndu að merki áfrýjandi væri í notkun en 
ekki hvort eða hversu vel þekkt það væri hér á landi.  
318 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 21. 
319 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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4.5.6.3.3 Neytenda/markaðskannanir 
Ein veigamestu sönnunargögnin sem aðilar geta lagt fram til að sýna fram á að merki séu 

þekkt eru svokallaðar neytendakannanir, þ.e. kannanir þar sem hugur neytenda til merkisins er 

kannaður. Slíkar kannanir geta jafnframt sýnt fram á markaðshlutdeild merkis eða stöðu þess 

á markaði miðað við samkeppnisvörur.320 Slík sönnunargögn eru m.a. viðurkennd af WIPO, 

sbr. athugasemd nr. 2.3 með 2. gr. tilmæla um vel þekkt merki. 

Úrtak könnunar og hverjum henni er beint að eru mikilvæg sjónarmið við mat á gildi 

hennar. Líkt og fram hefur komið er nægilegt að merki sé vel þekkt á meðal mögulegs 

markhóps vöru og þjónustu og það ýtir því undir það að nægilegt sé að beina 

neytendakönnunum eingöngu að aðilum sem tilheyra þeim hópi. Í hinu íslenska CORDON 

BLUE máli fyrir áfrýjunarnefnd, sbr. ÚÁ nr. 11/2003 var t.a.m. talið nægilegt að sýna fram á 

að merki væri vel þekkt á meðal matreiðslufólks, þó slíkt hafi reyndar ekki tekist í málinu. Þá 

var í breskum dómi fallist á það að nægilegt hefði verið að leggja neytendakönnun fyrir aðila 

sem líklegir voru til að kaupa leikföng, en hins vegar féll ástralskur dómur í aðra átt þegar 

hann taldi ekki nægilegt að byggja þekkingu á merki á neytendakönnun sem einungis hafði 

verið gerð á meðal kaupenda tækja og tóla til áveitna og vökvunar.321 

OHIM, skráningarskrifstofa Evrópuvörumerkisins, hefur gefið út að neytendakannanir séu 

einna mikilvægustu sönnunargögnin við mat á því hversu þekkt merki er. Hjá dómstóli EB 

hefur einnig verið byggt á neytendakönnunum. Í ljósi þessa hefur OHIM í leiðbeiningum 

sínum lagt fram ýmis sjónarmið um slíkar kannanir sem geta einnig verið leiðbeinandi hér á 

landi. Þannig segir í þeim að sönnunargildi neytendakannana sé að miklu leyti metið á 

grundvelli stöðu og sjálfstæðis þess aðila er framkvæmdi könnunina, en vitanlega í samhengi 

við þýðingu og nákvæmni upplýsinganna sem þær veita og á grundvelli þeirrar aðferðar sem 

beitt var við framkvæmd könnunarinnar. Við mat á trúverðugleika hennar segir OHIM að 

fyrir þurfi að liggja:  

(a) hvort könnunin var framkvæmd af sjálfstæðri og viðurkenndri stofnun eða fyrirtæki. 

Þetta er nauðsynlegt til að ákveða áreiðanleika þess er sönnunargagnið stafar frá 

(b) fjöldi þátttakenda í könnun og grundvallarupplýsingar um þá (kyn, aldur, staða) til að 

meta hvort niðurstöður hennar séu lýsandi fyrir mismunandi hópa væntanlegra neytenda 

vörunnar sem um ræðir 

                                                            
320 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 29. 
321 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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(c) þær aðferðir og kringumstæður sem voru til staðar er könnunin var framkvæmd og 

heildarlisti þeirra spurninga sem lagðar voru fyrir úrtak könnunarinnar. Einnig er 

mikilvægt að vita hvernig og í hvaða röð spurningarnar voru lagðar fram með tilliti til þess 

hvort að lagðar hafi verið fram leiðandi spurningar 

(d) hvort það prósentuhlutfall sem er niðurstaðan úr könnuninni taki til allra þeirra sem 

voru spurðir eða einungis til þeirra sem svöruðu í raun. 322 

Eins og gefur að skilja eru þetta allt þættir sem einnig ættu að hafa gildi hér á landi. 

Nauðsynlegt er einnig að taka fram hvar og hvenær könnun var framkvæmd en alla jafna er 

miðað við að hún sé framkvæmd sem næst umsóknardegi síðara merkisins.323 Þannig hafa 

kannanir Capacent Gallup verið taldar sterk sönnunargögn, sbr. ÚÁ nr. 4/2008 

(VILDARKLÚBBUR) og ákvarðanir ELS 4/5/6/2006 (VIRGIN), en kannanir framkvæmdar af 

rétthafa sjálfum eða alls óþekktu fyrirtæki myndu að jafnaði ekki vera nægjanlegar einar og 

sér til að styðja þá staðreynd að merki væri vel þekkt.324 Þá liggur ljóst fyrir að það hvernig 

spurningum er beint að fólki getur einnig skipt miklu máli. Sem dæmi má nefna könnun á því 

hvort súkkulaðið „AFTER EIGHT“ sé vel þekkt. Væri fólk beðið að nefna fimm tegundir af 

súkkulaði sem þeir teldu þekktastar hér á landi er ljóst að í afar fáum tilvikum yrði „AFTER 

EIGHT“ eitt af þeim. Væri hins vegar spurt: ,,þekkir þú súkkulaðið AFTER EIGHT“ þá væri 

að sama skapi ljóst að svarið yrði jákvætt í flestum tilvikum enda spurningin ákaflega leiðandi 

og ljóst að hægt yrði að telja nánast öll merki vel þekkt ef tekið yrði mark á könnun sem færi 

svona fram. Það þarf því að fara einhvers konar milliveg líkt og gert var í ÚÁ nr. 4/2008 

(VILDARKLÚBBUR,) en þar lagði Icelandair fram neytendakönnun þar sem spurt var 

spurningarinnar „hvaða fyrirtæki myndir þú helst tengja við orðið vildarklúbbur“. Þó 

áfrýjunarnefndin hafi ekki sérstaklega tekið það fram má ráða það af mati hennar á 

könnuninni í heild að hún hafi talið spurninguna gilda. 

4.5.6.3.4 Önnur sönnunargögn 
Meðal annarra sönnunargagna sem mögulegt er að leggja fram eru upplýsingar um kynningu 

sem merki hefur fengið í samfélaginu fyrir jákvæða framkomu þess, m.a. í formi veitingu 

                                                            
322 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 29. 
323 Sbr. ÚÁ nr. 13/2004 (TAX FREE) þar sem áfrýjunarnefnd hafnaði gildi neytendakönnunar sem lögð var fram 
þar sem ekki kom fram hvar hún var gerð og til hvaða aðila eða landa hún tók, né hvort spurt var um þekkingu á 
merki áfrýjanda sem vörumerki hans. Sjá einnig ákvarðanir ELS nr. 4/5/6/2006 (VIRGIN) þar sem könnun var 
framkvæmd töluvert fyrir umsóknardag síðara merkis en það var ekki talið koma að sök vegna hinnar miklu 
þekkingar á merkinu. 
324 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 30. 
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styrkja, fyrir heiðarlegt starfsumhverfi eða vegna umhverfisvænnar stefnu.325 Einnig geta 

upplýsingar um afsláttarklúbba og hópa sem stofnaðir hafa verið í kringum merki haft 

sönnunargildi um hversu þekkt merki er á meðal almennings, sbr. ÚÁ nr. 4/2008 

(VILDARKLÚBBUR), en þar kom fram að félagar í fríðindakerfi áfrýjanda, Icelandair, væru 

um 150 þúsund talsins og því mætti þar með segja að helmingur þjóðarinnar þekkti merkið og 

að það eitt ýtti undir það að telja bæri vörumerkið vel þekkt hér á landi.  Þá verða ýmsir þættir 

teknir til skoðunar, svo sem ýmsar fjárhagslegar upplýsingar, m.a. um markaðshlutdeild og 

virði merkisins.326 Þannig gæti rétthafi lagt fram upplýsingar um markaðshlutdeild merkisins í 

dag327 og þróun markaðshlutdeildar merkisins seinustu ár, en þyrfti þá vitanlega að sýna fram 

á þann markað sem það starfaði á, fjölda neytenda á markaðnum og fjölda samkeppnisaðila. 

Þá geta sölutölur yfir vöru einnig sýnt fram á að varan sé vel þekkt.328 Í DUREX ákvörðun 

ELS nr. 6/2005 notuðu rétthafar merkisins slíkar upplýsingar sem sönnunargögn sem m.a. 

leiddi til þess að merkið var talið vel þekkt. Þannig hélt rétthafinn því fram að síðastliðin tvö 

ár hefðu vörur auðkenndar með DUREX verið seldar fyrir 40 milljónir króna hér á landi og 

markaðshlutdeild merkisins væri 70%, en því til stuðnings lagði hann fram útprentun frá 

Hagstofu Íslands þar sem fram komu innflutningstölur vegna smokka frá árinu 1999 til 

september 2004. Þá geta endurskoðunarskýrslur og áreiðanleikakannanir veitt gagnlegar 

upplýsinga. Trúverðugleiki þess fyrirtækis sem sér um endurskoðunina og leggur fram 

umrædd gögn skiptir í þessu sambandi miklu máli við mat á gildi gagnanna en almennt eru 

gögn frá löggiltum endurskoðendum og skoðunarmönnum talin hafa ríkt sönnunargildi.329 

Ennfremur geta upplýsingar af internetinu veitt vísbendingar um hversu þekkt merki er en 

slíkt er hins vegar ekki nægilegt eitt og sér, sbr. ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) þar sem 

áfrýjunarnefndin sagði að þó að leit á netinu að orðunum CORDON BLUE færði margar 

niðurstöður þar sem merki rétthafa kom fyrir væri merkið ekki þar með þekkt hjá almenningi. 

Sama var uppi á borðinu í ÚÁ nr. 1/2005 (VIKING TOURS) þar sem áfrýjunarnefndin sagði 

að sú staðreynd að Íslendingar notuðu internetið í miklu mæli væri ekki nægileg til að draga 

                                                            
325 Ellen P. Winner og Aaron W. Denberg: International Trademark Treaties with Commentary, bls. 21. 
326 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
327 Sjá ákvörðun ELS nr. 1/2005 (MASTER) þar sem lagðar voru fram tölur um markaðshlutdeild Renault Master 
bifreiða. ELS féllst hins vegar ekki á að merkið væri vel þekkt. 
328 Sjá ákvörðun ELS nr. 19/2004 (POLO) = Andmælandi benti á að hann hefði um árabil selt sælgæti hér á landi 
undir merkinu POLO. Því til stuðnings vísaði hann til yfirlits yfir sölutölur fyrir árin 2001-2003, frá heildsölunni 
Danól sem sér um sölu og dreifingu POLO á Íslandi. Þetta var hins vegar ekki nægilegt að mati ELS til að sýna 
fram á að merkið væri vel þekkt hér á landi. 
329 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 30. 
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þá ályktun að merkið, sem að sögn rétthafa var auglýst mikið á netinu, hlyti að vera vel þekkt 

hér á landi.  

4.5.6.3.5 Ákvarðanir ELS nr. 4/5/6/2006 (VIRGIN) 
Í fæstum tilvikum nægir að leggja einungis fram eina tegund framangreindra sönnunargagna 

til að færa sönnur á að merki teljist vel þekkt og líkt og áður hefur verið nefnt má glögglega 

sjá það úr framkvæmd skráningaryfirvalda hér á landi að strangar kröfur eru gerðar til 

sönnunar. Ef ekki liggur skýrt fyrir að merki sé vel þekkt þá verður ekki fallist á að svo sé.330 

Þannig liggur fyrir í flestum málum þar sem fallist hefur verið á að merki sé vel þekkt, og eigi 

því að fá víðtækari vernd en önnur merki, fjöldi gagna sem sýnir fram á hversu vel þekkt 

merkið er. Virðist sú regla gilda að því víðtækari og sterkari sem sönnunargögn eru því meiri 

líkur eru á að merki teljist vel þekkt. Endanleg niðurstaða skráningaryfirvalda ræðst því 

yfirleitt af samspili margs konar sönnunargagna.  

Ákvarðanir ELS  nr. 4/5/6/2006 um merkið VIRGIN eru dæmi um mál þar sem rétthafi 

merkisins hefur greinilega lagt mikla vinnu í sönnunarfærslu sem skilaði sér í því að merkið 

var talið alþekkt hér á landi á grundvelli 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., en merkið hafði ekki 

verið skráð hér á landi. Meðal þess sem rétthafi merkisins benti á var að Virgin fyrirtækið 

starfaði víða um heim undir nafninu VIRGIN fyrir margs konar starfsemi og hefði með því 

öðlast mikla og trausta viðskiptavild. Þá hefðu nytjaleyfishafar merkisins aflað góðs orðspors 

vegna farsímakerfa sem tæki til margra landa, áskrifendur væru margar milljónir og gæti þeir 

m.a. notað síma sína hér á landi. Þá væri merkið skráð á verðbréfamarkaði erlendis og ætti 

fyrirtækið skráningar í yfir 100 löndum heims. Benti andmælandi einnig á að vörumerkið 

hefði verið mikið notað hér á landi og vísaði í því sambandi til yfirlýsingar frá umboðsmanni 

andmælanda um notkun á merkinu og sölutölur. Markaðssetning á VIRGIN vörumerkjunum 

væri annars það víðtæk um allan heim að augljóst væri að Íslendingar þekktu vörumerkið.  

Merkin væru mjög vel kynnt og markaðssetning á þjónustu og vörum undir þessum merkjum 

væru hluti af afþreyingariðnaðinum. Merkið VIRGIN væri gífurlega mikið auglýst og notað 

erlendis og auðvelt væri fyrir Íslendinga að nálgast upplýsingar um það. OHIM hefði þannig 

staðfest með ákvörðun sinni að VIRGIN vörumerkið væri vel þekkt. Jafnframt hefði dómur 

bandarísks dómstóls fallið á sömu leið. Andmælandi vísaði ennfremur til könnunar Gallup þar 

                                                            
330 Sjá m.a. ákvörðun ELS nr. 11/2008(SCHEINOS). Til stuðnings staðhæfingu sinni um að merki væri vel þekkt 
lagði andmælandi fram gögn um umfang starfsemi andmælanda, fjöldi starfsmanna, þátttöku í 
góðgerðarstarfsemi og hver velta fyrirtækisins væri. Að mati ELS var hins vegar ekki talið að merkið væri þekkt 
innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vörur og þjónustu sem merkið stendur fyrir.  
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sem fram kom að 53% allra svarenda þekktu vörumerkið og þegar um var að ræða 

tónlistarvörur og flugþjónustu þá væri stærsti viðskiptahópurinn 25-34 ára og í þeim hópi 

þekktu 74% svarenda VIRGIN vörumerkið.  

Að lokum benti andmælandi á að hætta væri á ruglingi með vörumerki umsækjanda og 

merkjum hans VIRGIN. Merkin væru eins og ruglingshætta því mikil. Ekki þyrfti að meta 

vöru og þjónustulíkingu því merkin væru vel þekkt og því næði vernd þeirra út fyrir 

flokkaskráningu. Tók ELS undir allar framangreindar röksemdir rétthafa VIRGIN merkisins 

og hafnaði skráningu síðara merkisins á þeim grundvelli. 

4.5.7 Hversu þekkt þarf merki að vera? 
Á grundvelli niðurstöðu í General Motors málinu331 er ljóst að merki þarf að vera þekkt á 

meðal mögulegs markhóps vöru eða þjónustu en að ekki sé til sérstakur mælikvarði um 

hversu mikil þekkingin þarf að vera heldur þurfi að meta það í hverju tilviki fyrir sig. Vegna 

þess hve misjöfn tilvik eru þá er ekki um ákveðna prósentuhlutdeild að ræða heldur er farið 

eftir því hversu stór markhópurinn er.332 Ljóst er því að ekki er hægt að leggja fram tiltekið 

prósentuhlutfall sem er þannig ákvarðandi um það hversu vel þekkt merki þarf að vera. Þetta 

þýðir hins vegar ekki að hlutfallstölur skipti ekki máli eða að veita eigi þeim minna 

sönnunargildi við mat á því hvort merki er vel þekkt. Fullyrðingin gefur einungis til kynna að 

óhlutstæður mælikvarði talinn í prósentum sé hugsanlega ekki viðeigandi í öllum málum og 

sem afleiðing þess er ekki mögulegt að festa niður ákveðinn þröskuld í prósentum sem gefur 

þá til kynna að merki séu vel þekkt ef skilyrðum hans er náð.333 Vegna þessa verður líkt og 

fram hefur komið að líta til fleiri þátta. Til að mynda getur markaðshlutdeild gefið mikilvægar 

vísbendingar við mat á hversu vel þekkt merki er, þar sem hún gefur til kynna hlutfall í 

prósentutölum yfir þann markhóp sem raunverulega kaupir vöru og mælir velgengni 

vörumerkisins meðal samkeppnisaðila.334 Ljóst er hins vegar að markaðurinn þarf að vera rétt 

skilgreindur svo nokkuð sé að marka niðurstöðurnar því ef hann er skilgreindur of þröngt 

getur þekking á merkinu verið talin óeðlilega mikil í prósentum talið. 

Þrátt fyrir framangreint gildir það að meginstefnu til að því hærra sem hlutfall þeirra er 

sem þekkir merkið því auðveldara verður að samþykkja og sanna að merki sé vel þekkt. Því 

mun væntanlega færri auka sönnunargagna vera krafist um það að merki sé vel þekkt eftir því 

sem hlutfall þekkingarinnar í prósentum talið á meðal markhóps er hærra. Til dæmis hafa 
                                                            
331 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
332 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 120. 
333 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 17. 
334 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 18. 
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prósentuhlutföll upp á 87% og 97%  af úrtaki könnunar verið talin ákvarðandi um það að 

merki sé vel þekkt. Það þýðir hins vegar alls ekki að þröskuldurinn sé ávallt svo hár.335 Þannig 

var í málinu ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR) gefið í skyn að það að 70% þekktu merkið 

meðal þeirra sem lentu í úrtaki neytendakönnunar væri nægilegt til að merki teldist vel þekkt í 

huga neytenda jafnvel þó niðurstaða málsins hafi ekki verið sú að merkið teldist vel þekkt af 

öðrum ástæðum. Þá taldi ELS í ákvörðunum sínum nr. 4/5/6/2006 (VIRGIN) að 

markaðsrannsókn Gallup, sem framkvæmd var að beiðni rétthafa merkisins, sýndi klárlega að 

merkið væri vel þekkt hér á landi, en samkvæmt könnuninni höfðu 53% svarenda heyrt um, 

eða þekktu vörumerkið eða fyrirtækið VIRGIN. Þá tengdu 87,6% svarenda VIRGIN við 

annað hvort tónlist eða flugfélag.  

Þá er bæði varðandi vel þekkt og alþekkt merki byggt á hlutfallslegu mati. 336 Sama mat á 

hlutdeild fer því fram þegar metið er hvort merki er alþekkt í skilningi 6. gr. (bis) í 

Parísarsamþykktinni og við mat á vel þekktu merki þar sem sönnunarmatið í þessum málum 

er það sama, þ.e. sýna þarf fram á hversu stór hlutdeild mögulegs markhóps vörunnar þekkir 

til merkisins.337 Af öllu framangreindu virtu er því ljóst að ekki liggur fyrir ákveðinn 

þröskuldur um það hversu stórt hlutfall markahóps þarf að þekkja merki til að það teljist vel 

þekkt. Sé hins vegar sýnt fram á að þekking sé veruleg telst merkið vel þekkt. 

4.5.8 Merki þarf að vera vel þekkt á viðeigandi landsvæði 
Ekki er gerð krafa um að merki sé vel þekkt meðal alls almennings og ekki heldur um að 

merki sé þekkt allsstaðar. Fram kemur m.a. í tilmælum WIPO að miðað sé við að merki þurfi 

að vera vel þekkt landsbundið og byggir það á meginreglunni um að vörumerkjaréttur skuli 

vera landsbundinn.338 Í lagaákvæðum um vel þekkt og alþekkt merki í íslensku 

vörumerkjalögunum er talað um að merki þurfi að vera vel þekkt „hér á landi“. Sambærilegt 

orðalag í tilskipuninni er „in a member state“. Í þessu felst hins vegar ekki að hver einn og 

einasti á landinu þurfi að þekkja merki heldur er þetta hugtak samtvinnað við hugtakið um að 

merki sé þekkt hjá markhópi vöru og þjónustu sbr. framangreint. Það má því leiða að því líkur 

að merkið þurfi að vera vel þekkt hjá mögulegum markhópi vöru og þjónustu á viðeigandi 

landsvæði. Vegna smæðar Íslands hefur þetta ekki orðið stórt álitaefni hér á landi. Alla jafna 

er því hreinlega gengið út frá því að allt landið sé undir. Það mætti hins vegar vel hugsa sér 

                                                            
335OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 17. 
336 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 10. 
337 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 17. 
338 Sjá athugasemd 2.8 við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
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aðstæður þar sem merki er einungis þekkt á ákveðnum hluta landsins. Til að mynda gæti vel 

verið að merki sem eingöngu er notað á Akureyri væri gríðarlega þekkt þar og annarstaðar á 

Norðurlandi en það væri ekki vel þekkt í öðrum landshlutum.  Á þessu hefur dómstóll EB 

tekið í úrskurði sínum í Alfredo Nieto Nuño gegn Leonci Monlleó Franque málinu:339 

 
Nieto Nuño, sem var rétthafi merkisins FINCAS TARRAGONO fyrir ýmis konar 
eignaumsýslu, höfðaði mál fyrir réttinum í Barcelona gegn aðila sem notaði sama merki 
fyrir fasteignasölu sína í bænum Tarragona á Spáni. Fasteignasalinn hélt því fram í 
málinu að nafnið sem hann notaði á starfsemi sína væri eldra, óskráð en alþekkt 
vörumerki sem hefði verið notað síðan árið 1978. Rétthafi merkisins hélt því þá fram að 
fasteignasalinn hefði einungis notað vörumerkið í bænum Tarragona og á svæðinu í 
kringum hann. Dómstóllinn i Barcelona ákvað að vísa málinu til dómstóls EB til 
forúrskurðar og lagði fram spurningu um  túlkun á d. lið 2. mgr. 4. gr. í tilskipuninni. 
Ákvæðið fjallar um alþekkt vörumerki í aðildarríki í skilningi 6. gr. 
Parísarsamþykktarinnar en sömu sjónarmið eiga jafnframt við um vel þekkt merki. 
Spurningin sem lögð var fyrir dóminn var hvort að túlka ætti ákvæðið á þann hátt að 
alþekkt merki þyrfti að vera vel þekkt á öllu landsvæði aðildarríkis eða í verulegum hluta 
þess. Í raun fjallaði því málið um túlkun á orðalaginu: „í aðildarríki“(e. in a member 
state).340 Niðurstaða dómsins var sú að þar sem ekki væri fyrir að fara nákvæmri 
skilgreiningu á því hvað fælist í lagaákvæðinu um landfræðilega þekkingu á merki þá 
væri ekki hægt að gera þá kröfu að vörumerki þyrfti að vera vel þekkt í öllu aðildarríkinu 
heldur væri nægilegt að það væri þekkt í verulegum hluta þess. Hins vegar kæmi 
hefðbundin þýðing á orðalaginu ,,í aðildarríki” í veg fyrir það að nægilegt væri að 
þekking væri takmörkuð við borg og aðliggjandi svæði hennar, sem sameiginlega gætu 
ekki talist verulegur hluti aðildarríkis.341 

  
Af úrskurðinum má ráða að nægilegt sé að merki sé þekkt í verulegum hluta aðildarríkis. Þekking á 

afmörkuðu landsvæði er hins vegar ekki nægileg og vegna staðhátta hér á landi má því nánast útiloka 

að nægilegt væri að einungis væri til staðar þekking á hluta landsins. Fræðilega séð er þó ekki hægt að 

útiloka slíkt. Vafaatriði í þessu sambandi hafa komið til skoðunar í Evrópu, m.a. í General Motors 

málinu342 um það hvort gerð væri krafa um að merki sem skráð væri í einu Benelux-landanna, en þau 

hafa sameiginlega skráningarskrifstofu vörumerkja, þyrfti að vera vel þekkt í öllum löndunum eða 

hvort nægilegt væri að það væri vel þekkt í einu þeirra. Niðurstaða málsins varð sú að það var talið 

fullnægjandi að vörumerkið væri vel þekkt í aðildarríkinu en ekki var gerð krafa um að það þyrfti að 

vera vel þekkt á öllu Benelux svæðinu.343 Þannig hefur dómstóll EB nú staðfest það að merki þurfi 

einungis að vera þekkt á því landsvæði sem merkið varðar.344 Þá ber að benda á hvað varðar 

Evrópumerkið að nægilegt er að merki sé vel þekkt í einu aðildarríki til að teljast vel þekkt á öllu 

aðildarsvæðinu. 

                                                            
339 EBD, mál C-328/06, ECR 2007, bls. I-10093. 
340 Sjá málsgreinar 13-15. 
341 Sjá málsgreinar 17, 18 og 20. 
342 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
343 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 593. 
344 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 713-714. 
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Að framangreindu virtu er því ljóst að nægilegt er að sýna fram á þekkingu í aðildarríki og 

þá jafnvel einungis í verulegum hluta þess. Þannig gæti t.a.m. verið nægilegt að gera 

neytendakönnun í hluta aðildarríkis til að sýna fram á að merki sé þekkt en ljóst er að 

andmælandi í vörumerkjamáli verður að leggja fram sönnunargögn sem sýna fram á að fyrra 

merki sé þekkt á viðeigandi landsvæði.345 Tímabil, umfang og það hversu mikið merki hefur 

verið notað eru mikilvægar vísbendingar við ákvörðun um það hvort merki teljist vel þekkt en 

ekki er þó gerð krafa um raunveruleg not á merkinu í því landi þar sem óskað er eftir því að 

það teljist alþekkt. Einnig geta upplýsingar um notkun merkis í nágrannalöndum, á svæðum 

þar sem sama tungumál er talað, á svæðum sem sömu fjarskiptamiðlar ná til (sjónvarp, 

dagblöð) eða á nátengdum viðskiptasvæðum, haft áhrif við mat á því hversu vel þekkt merki 

er í viðkomandi aðildarríki.346 Í athugasemd nr. 2.19 við 2. gr. í tilmælum WIPO um vel þekkt 

merki segir ennfremur að ef það er mögulegt að vernda merki í aðildarríki á þeim grundvelli 

að það sé vel þekkt út fyrir lögsögu þess, má aðildarríki einnig óska eftir sönnunargögnum til 

stuðnings þeirri staðreynd.347 

4.6 Skilyrði sem merki þurfa að uppfylla til að njóta verndar skv. Kodak reglunni 
Af framangreindu er ljóst að til þess að merki teljist vel þekkt þarf það að vera þekkt af 

meirihluta markhóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna, á þeim stað 

og tíma sem síðara merkið er skráð. Til að njóta verndar á grundvelli Kodak reglunnar þarf 

merkið þó að uppfylla fleiri skilyrði en það eitt að teljast vel þekkt.  

Af umfjöllun í upphafi 4. kafla ritgerðar þessarar um Kodak regluna og um lögfestingu 

hennar bæði hér á landi sem og erlendis má ráða að um mikla hagsmuni sé að ræða fyrir 

rétthafa vörumerkja að fá viðurkenningu á því að merki þeirra séu vel þekkt þar sem sú 

viðurkenning veitir merkjunum aukna vernd. Nánar tiltekið felst í verndinni undantekning frá 

meginreglunni um að einkaréttur rétthafa vörumerkis nái einungis til eins eða líkra vara og 

merki hans er notað fyrir. Kodak reglan gerir þannig ráð fyrir því að merki sem eru vel þekkt 

öðlist vernd út fyrir þá flokka sem vörur þeirra eða þjónusta eru þekkt fyrir. Reglan byggir á 

því meginsjónarmiði að þegar um er að ræða vel þekkt merki þá nægi ekki venjuleg vernd, 

þ.e. vernd sem nær einungis til líkra vöru og þjónustu, heldur leiði eðli máls til þess að þeim 

þurfi að veita aukna vernd.348 Til að njóta þessarar auknu verndar þurfa merki þó að uppfylla 

ákveðin skilyrði enda ljóst að reglan felur í sér ívilnun fyrir þá sem hennar njóta. Þannig þarf 
                                                            
345 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 24. 
346 Sjá athugasemd nr. 2.4. við 2. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
347Sjá tilmæli WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
348 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 328. 
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að liggja ljóst fyrir að merki sé vel þekkt, þá þarf að vera til staðar ruglingshætta á milli 

merkjanna enda er ljóst að merkjum, þó þau séu vel þekkt, er ekki veitt vernd gegn 

skráningum ólíkra merkja enda ættu slíkar skráningar ekki að hafa í för með sér neinar 

skaðlegar afleiðingar fyrir rétthafa vel þekkta merkisins. Þannig er það einnig skilyrði Kodak 

reglunnar að vel þekkta merkið verði fyrir skaðlegum afleiðingum af notkun síðara merkisins 

sem felast í því að vel þekkta merkið verði fyrir misnotkun eða rýrnun á 

aðgreiningareiginleikum eða orðspori. Þá hafa túlkanir fræðimanna og notkun Kodak 

reglunnar í framkvæmd sýnt að verndin getur verið mismikil og þannig verið stigbreytileg og 

sveigjanleg, allt eftir því hversu þekkt merkið er. Þannig ætti verndin að vera aukin eftir því 

sem merki öðlaðist meiri þekkingu meðal almennings.349 Verða þessi skilyrði reglunnar nú 

skoðuð nánar. 

4.6.1 Ruglingshætta 
Við mat á því hvort að merki uppfylla skilyrði Kodak reglunnar þarf að líta til þess hvort 

ruglingshætta sé til staðar á milli merkisins og merkis sem síðar er skráð og brýtur hugsanlega 

gegn vörumerkjarétti fyrra merkisins. Eðli málsins samkvæmt getur vel þekkt merki ekki 

notið verndar gagnvart síðara merki ef það er ekki eins eða líkt vel þekkta merkinu og getur 

þannig ekki komið í veg fyrir skráningu þess. Þannig gæti merkið ROLLS ROYCE ekki verið 

skráningarhindrun fyrir merkið PEPSI svo dæmi sé tekið, enda eru engin tengsl á milli 

merkjanna og engin hætta á að nokkur tengi svo augljóslega ólík merki við hvort annað. Það 

er því ljóst að til að vel þekkta merkið sé skráningarhindrun fyrir síðara merki verður eitthvað 

að gefa það til kynna að almenningur geti villst á uppruna merkjanna. Í Hrd. 366/2001 

(Domino´s) var talið að um augljósa ruglingshættu hafi verið að ræða á milli merkjanna í 

málinu, annars vegar DOMINO´S PIZZA og hins vegar DOMINO´S. Var talið að 

DOMINO´S PIZZA væri eitt þekktasta vörumerkið hér á landi fyrir pitsur og telja yrði að 

fyrirsvarsmönnum stefnda, DOMINO´S, hafi verið það kunnugt. Veitingarekstur stefnda 

undir nafninu DOMINO´S hefði því verið til þess fallinn að vekja þá trú hjá almenningi að 

reksturinn væri á vegum stefnanda.   

Upp geta komið tilvik þar sem síðara merki vekur aðeins upp fyrra merkið í minni fólks 

en þó án þess að til staðar sé ruglingur um uppruna varanna. Hefur slíkt ekki verið talið nægja 

til að telja að um brot á vörumerkjarétti sé að ræða. Það yrði hins vegar væntanlega talin hætta 

á ruglingi ef almenningur má ætla að eigandi fyrra vörumerkisins sé að víkka út starfsemi sína 

                                                            
349 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 128.  
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með nýjum vörum,350 t.d. ef rétthafi merkisins DOMINO´S í framangreindu tilviki færi að 

bjóða upp á annars konar mat en pitsur. 

4.6.1.1 Ákvæði laga um ruglingshættu 
Í 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram sú regla að öðrum en eiganda vörumerkis sé óheimilt að nota 

í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík fyrra vörumerki ef notkunin tekur til eins 

eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og á ákvæðið sér stoð í b lið. 

1. mgr. 4. gr. og b lið 1. mgr. 5. gr. í tilskipuninni. Í ákvæðinu er miðað við merki með 

hefðbundna vörumerkjavernd, þ.e. ekki aukna vernd, og gerir ákvæðið ráð fyrir því að um sé 

að ræða eins eða lík merki og eins eða líkar vöru- eða þjónustutegundir. Í 6. tölul. 1. mgr. 14. 

gr. vml. sem er hin formlega skráningarhindrun fyrir síðari merki segir svo að vörumerki megi 

ekki skrá ef villast megi á því og fyrra vörumerki. Ákvæðið sem er viðbót við efnisregluna í 

1. mgr. 4. gr. vml. bætir þannig við því viðbótarskilyrði að ruglingshætta þurfi að vera til 

staðar, þ.e. að líkur séu á því að villast megi á merkjunum.  

4.6.1.2 Almenn sjónarmið við mat á ruglingshættu  
Þegar vörumerki sem verið er að bera saman eru eins, og vörurnar eða þjónustan sem þau auðkenna 

eru einnig eins þá þarf ekki að sýna fram á ruglingshættu á milli merkjanna enda blasir þá við að 

notkun síðara merkisins fyrir sömu vörur brýtur gegn vörumerkjarétti fyrra merkisins.351 Rétt er þó að 

hafa í huga að upp geta komið álitamál um það hvenær merki eru talin eins. Þegar vörur eða þjónusta 

eru einungis líkar en ekki nákvæmlega eins eða vörumerkin eru lík þá þarf að sýna fram á 

ruglingshættu, þ.e. hættu á því að neytandi sem sér vöru sem merkt er með síðara merkinu telji að hún 

stafi frá rétthafa eldra merkisins.352 Álitaefni um framangreint eru án efa þau algengustu í 

vörumerkjaréttinum og hafa margsinnis komið til kasta skráningaryfirvalda og dómstóla, þar á meðal 

til dómstóls EB sem hefur lagt fram meginreglur um mat á ruglingshættu í nokkrum mikilvægum 

dómum sínum þar sem reynt hefur á b lið 1. mgr. 4. gr. og b lið 1. mgr. 5. gr. í tilskipuninni. 

4.6.1.3 Mat á ruglingshættu fólgið í víxlmati tveggja þátta 
Ef engin líkindi eru til staðar á  milli vörumerkja eða vara er ekki unnt að villast á merkjum. 

Sú almenna regla gildir að þeim mun ólíkari sem vörumerki eru, þeim mun skyldari, tengdari 
                                                            
350 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 714-715. 
351 Hér er þó vísað í umræðu í kafla 4.3.1.2 hér að ofan um vel þekkt merki þar sem 6. tölul. 1.mgr. 14. gr. kom 
til skoðunar. Var komist að því að greinin væri einungis almenn skráningarhindrun fyrir merki og því væru eins 
merki ekki sérstaklega tiltekin sem undanþegin skilyrðinu um ruglingshættu. Í dönsku vörumerkjalögunum er 
hins vegar að finna slíkt ákvæði þar sem fram kemur að þar sem merki eru eins og notuð fyrir eins vörur eða 
þjónustu þá sé ekki gerð krafa um ruglingshættu  
352 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 678. 
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og svipaðri mega vörutegundir og þjónusta vera, án þess að hætta sé á að villst verði a 

merkjunum og öfugt. 353 Þetta felur það í sér að því meiri líkindi sem eru með merkjum því 

ólíkari geta vörur og þjónustu verið, en þó þannig að enn sé talið að ruglingshætta sé til staðar 

og öfugt. Þetta má lesa betur úr meðfylgjandi mynd: 

 

 

 

Framangreint var staðfest með úrskurði dómstóls EB í Canon málinu.354 Þeirri spurningu hafði verið 

vísað til forúrskurður hjá dómstólnum hvort sérkenni fyrra merkis og hversu vel það væri þekkt, skipti 

máli við mat á því hvort að líkindi milli vöru væri nægileg til að komist yrði að þeirri niðurstöðu að til 

staðar væri ruglingshætta. Dómstóllinn, sem jafnframt vísað til úrskurðarins í Sabel málinu,355 sagði að 

við mat á tilvist ruglingshættu, myndu aukin líkindi á milli vörumerkja vega upp minni líkindi á milli 

vöru og þjónustu og öfugt.356 Það liggur því ljóst fyrir að matið á því hvort villst verði á merkjum er 

fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. annars vegar líkindum merkja og hins vegar líkindum vöru og 

þjónustu. Þeim mun meiri sem hætta er á ruglingi með merkjum þeim mun fjarlægari má hún vera 

hvað snertir vöru og þjónustu og öfugt.357  

4.6.1.4 Undantekning varðandi vel þekkt merki  
Með Kodak reglunni er gerð undantekning frá framangreindri reglu. Við mat á ruglingshættu 

er þannig um að ræða mat á tveimur þáttum, þ.e. líkindum merkja og líkindum vöru og 

þjónustu. Þannig byggir reglan á því líkt og segir í 2. mgr. 4. gr. vml. að aðrir en eigandi 

vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík 

vörumerki hans ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Af sama 

                                                            
353 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 98. 
354 EBD, mál C-39/97, ECR 1998, bls. I-05507. 
355 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
356 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 630. 
357 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 102. 
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skapi segir um alþekkt merki í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. að vörumerki megi ekki skrá ef 

merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi. Af 

þessum ákvæðum má draga þá ályktun að einungis þurfi að vera hætta á að villst verði á 

merkjum, en ekki þarf að vera hætta á ruglingi á milli vöru og þjónustu. Reglan felur þannig í 

sér vernd óháð flokkaskráningu sem er einmitt einn af helstu kostum Kodak reglunnar. Því er 

nægilegt að merkin séu lík eða að tengsl séu á milli þeirra til þess að hætta verði á að 

almenningur villist á þeim. Þetta var t.a.m. staðfest með úrskurði í Sabel málinu358 en þar 

kvað dómstóll EB á um það að ekki væri nauðsynlegt að leggja fram sönnunargögn um 

ruglingshættu vegna vöru og þjónustulíkingar í málum þar sem reyndi á 2. mgr. 5. gr. í 

tilskipuninni þar sem ruglingshætta um vörur og þjónustu væri ekki eitt af skilyrðum 

ákvæðisins.359 Nægilegt væri þannig að neytandi tengdi merkin sem um ræddi saman.360  

4.6.1.5 Ruglingshætta á milli merkja 
Sá mælikvarði sem lagður er til grundvallar við mat á því hvort um sé að ræða brot á 

vörumerkjarétti er hvort hætta sé á að villst verði á merkjum og til þess þarf að bera merkin 

saman.361 Við samanburð á merkjum eru það heildarmynd og heildaráhrif merkjanna sem litið 

er til og þar getur skipt máli athygli og merkjaminni kaupenda vörunnar eða þjónustunnar, 

merkjavitund, vörutegund sem merki auðkennir, notkun merkis, kaupendahópur, og 

kringumstæður.362 Um er að ræða þríþætt mat á líkindum líkt og staðfest var í úrskurðum 

dómstóls EB í Sabel málinu363 og  Lloyd málinu.364 Í Sabel málinu365 sem er 

grundvallardómur um mat á ruglingshættu á milli merkja, var sú spurning borin undir 

dómstólinn hvort ruglingshætta tæki til tilvika þar sem líklegt væri að síðara merki skapaði í 

huga neytenda tengsl við rétthafa fyrra merkisins einungis vegna hugmyndafræðilegrar 

líkingar með merkjunum.366 Dómstóllinn sagði að af formála tilskipunarinnar mætti ráða að 

mat á ruglingshættu byggði á mörgum þáttum. Þessa þætti þyrfti að meta í heild og taka tillit 

til alls þess sem gæti haft áhrif á matið.367 Í þessu heildarmati á merkjum þyrfti að meta 

sjónræn, hljóðræn og merkingarleg líkindi umræddra merkja að teknu tilliti til sérkenna þeirra 

                                                            
358 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
359 Sjá málsgrein 20. 
360 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 33. 
361 Thomas Riis: Intellectual Property Law: Denmark, bls. 162. 
362 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 103. 
363 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
364 EBD, mál C-342/97, ECR 1999, bls. I-03819. 
365 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
366 Sjá málsgrein 11. 
367 Í úrskurðinum var talað um þetta sem „global appreciation of trademarks”. 
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og ríkjandi þátta. Líta bæri til þess hvernig hinn almenni neytandi upplifði merkið en talið var 

líklegt að hinn almenni neytandi liti á merki sem eina heild en skoðaði ekki mismunandi hluta 

þess. Því næst benti dómstóllinn á að því meira sérkenni sem merki hefði yfir að búa því meiri 

væru líkurnar á því að ruglingshætta væri talin vera til staðar.  Að þessu sögðu var það 

niðurstaða dómsins að b lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar ætti að túlka á þann hátt að 

ruglingshætta sem einungis væri byggð á merkingarlegu inntaki merkja væri ekki ein og sér 

nægjanleg til að komast að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri til staðar á milli merkja í 

skilningi ákvæðisins heldur þyrfti meira að koma til.368 

Í Lloyd málinu369 lagði dómstóllinn aftur áherslu á að meta þyrfti ruglingshættu á 

grundvelli heildarmats þar sem tekið yrði tillit til allra þátta sem tengdust aðstæðum í 

málinu370 og vísaði þar til úrskurðarins í Sabel málinu.371  Dómstóllinn setti hins vegar ekki 

niður nákvæmar reglur um það hversu mikil líkindin þyrftu að vera á milli merkjanna eða 

hvaða áhrif merkin þyrftu að hafa á almenning heldur væri það á herðum yfirvalda og 

dómstóla að meta hvort nægilegar sönnur hefðu verið færðar fram um rugling hjá hinum 

almenna neytenda. Dómstóllinn sagði einnig að taka yrði tillit til ófullkomins minnis neytenda 

og hafa það í huga að athygli þeirra væri mismunandi eftir því um hvaða tegundir af vöru og 

þjónustu væri að ræða.372 Því væri nauðsynlegt að hafa í huga sjónræn  líkindi og hvort merki 

vektu merkingarleg tengsl, auk þess hvort að hætta væri á hljóðrænum líkindum sem gætu 

dugað til að ruglingshætta teldist vera til staðar.373 

Af þessum tveimur dómum, sem þó eru einungis hluti af víðtækri dómaframkvæmd,374 má 

ráða að við mat á ruglingshættu þurfi að fara fram heildarmat á öllum þáttum sem skipt geta 

máli svo komist verði að þeirri niðurstöðu að villast megi á merkjum.375 Er þar einkum miðað 

við mat á sjónrænum, hljóðrænum, og merkingarlegum líkindum merkja. Í Sabel málinu376 

                                                            
368 Sjá málsgreinar 22-26. 
369 EBD, mál C-342/97, ECR 1999, bls. I-03819. 
370 Sjá málsgrein 18.  
371 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
372 Með því átti dómstóllinn við að athygli neytenda á vörumerkjum er meiri þegar um er að ræða kaup á dýrum 
húsgögnum eða raftækjum heldur en þegar um er að ræða kaup á matvörum eða öðrum neytendavörum. 
373 Sjá málsgrein 28 í úrskurðinum. Ennfremur William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: 
Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, bls. 678-679. 
374 Þannig má einnig vísa til dómanna í C-102/07 Marca Mode gegn Adidas, sbr. EBD, mál C-102/07, ECR 
2008, bls. I-0000 og í C-408/01 Adidas gegn Fitness world, sbr. EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
375 Slíkt heildarmat fór m.a. fram í Hérd. Norðeyst. 28. janúar2007 (E-174/2007) þar sem sagði að við heildstætt 
mat á atvikum máls, ekki síst skyldleika þjónustu, takmörkuðu sérkenni orðheita, notkunarsviði, sjón- og 
hljóðmynd, ásamt efnismerkingu, yrði að áliti dómsins að fallast á það að ekki væri sýnt að hætta væri á að 
viðskiptavinir rugluðu umræddum merkjum saman í skilningi 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Taldist 
notkun stefnda því ekki fela í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda í þessu máli. 
376 Sjá málsgrein 24 sbr. EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
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var ekki talið nægilegt að einungis væru til staðar líkindi með merkingarlegu inntaki merkja 

þar sem merkið sem um ræddi í málinu hafði ekki yfir að búa sterku sérkenni. Í Lloyd 

málinu377 var hins vegar talið nægjanlegt að líkindi væru á milli hljóðrænna þátta merkjanna. 

Af dómunum má því ráða að nægilegt getur verið að einungis einn þessara þátta sé uppfylltur 

en þá verður merkið einnig að hafa sterkt sérkenni. Við mat á þessu verður einnig að hafa í 

huga að þegar merki eru borin saman í viðskiptalífinu stendur kaupandinn yfirleitt aðeins 

augliti til auglitis við annað tveggja merkja sem verið er að bera saman.378 Slíkt mat á 

ruglingshættu fer fram í nánast hverju einasta vörumerkjamáli og því má finna óteljandi 

fordæmi um hvernig þessu mati er beitt. Ekki er tilefni til að fara ítarlega í slíkar 

skilgreiningar á þessum vettvangi en sem dæmi um úrskurði áfrýjunarnefndar þar sem 

merkjalíking kom til skoðunar má nefna ÚÁ nr.  20/2004 LAND ROVER, ÚÁ nr. 4/2008 

VILDARKLÚBBUR og (ÚÁ nr. 6/2005 VIAGRA) og af vettvangi dómstóla má nefna Hrd. 

268/2002 (UPS gegn  Úps!), Hrd. 366/2001 (DOMINO´S) og dóm Hérd. Norðeyst. 28. janúar 

2007 (E-174/2007).379 

4.6.1.6 Nægjanlegt að tenging sé á milli merkjanna í huga neytenda 
Til að sýna fram á ruglingshættu milli vel þekkts merkis og síðara merkis hefur verið 

viðurkennt að nægilegt sé að sýna fram á tengsl milli merkjanna sem veldur því að neytandi 

telur ranglega að vara eða þjónusta komi frá rétthafa vel þekkta merkisins eða aðila 

fjárhagslega tengdum honum, sbr. Sabel málið380 og Canon málið.381 Tengslin ein, í þeim 

skilningi að eitt vörumerki kalli fram í huga neytanda annað vörumerki, eru hins vegar ekki 

nægileg. Þannig þurfa tengslin að vera á þann hátt að neytendur telji að vörurnar séu frá sama 

aðila.382 Nauðsynlegt er því að sýna fram á að almenningur myndi halda að vara eða þjónusta 

stafaði frá sama framleiðanda eða tengdum aðila, og að þar með væri raunverulega hætta á því 

að stór hluti markhóps vörunnar eða þjónustunnar myndi halda að tengsl væru á milli 

merkjanna sbr. 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar. Undir þetta er tekið í 2. mgr. 4. gr. vml., sbr. 

m.a. Hrd. 344/2001 (EIMSKIP)383 og jafnframt í b lið 1. mgr. 4. gr. í tilælum WIPO um vel 

                                                            
377 EBD, mál C-342/97, ECR 1999, bls. I-03819. 
378 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 120. 
379 Atlantik ehf. gegn  Trans - Atlantic ehf. 
380 Sjá málsgreinar 16-18 sbr. EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
381 Sjá málsgreinar 29 sbr. EBD, mál C-39/97, ECR 1998, bls. I-05507. 
382 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 632. 
383 Í héraðsdóminum sem staðfestur var í Hæstarétti sagði m.a: “Stefndi heldur því fram að hann noti orðið 
eimskip í almennri merkingu en ekki verður betur séð en að með þessari notkun orðsins sé stefndi að gefa í skyn 
tengsl við stefnanda.“ 
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þekkt merki, svo ljóst er að tenging er nægileg bæði hvað varðar vel þekkt og alþekkt merki384 

Með þessu er hins vegar dregið úr þeim kröfum sem gerðar eru til líkinda merkja en ljóst er að 

tengsl geta skapast við fyrra merki jafnvel þó síðara merki sé kannski ekki líkt því fyrra. Þetta 

var staðfest með úrskurði dómstóls EB í Adidas gegn Fitness world málinu385 þar sem 

dómstólinn sló því föstu að ekki væri gerð krafa um að hætta væri á ruglingi á milli merkja þó 

merkin væru lík hvort öðru. Nægilegt væri að tenging skapaðist í huga neytenda á milli 

merkjanna. Vísaði dómurinn til úrskurða sinna í Sabel málinu386 og Marca Mode málinu387 

því til stuðnings.  

Tenging við vel þekkt merki getur skapast við það eitt að sjá það á nýrri vörutegund, sem 

er ekki í neinum tengslum við þær vörur sem merkið er þekkt fyrir. Ef t.d. COCA COLA 

merkið auðkennir skíðaskó er líklegt að hugsanir leiti til gosdrykkjaframleiðandans. Fyrir 

merki sem eru ekki jafn vel þekkt er gerð krafa um meiri tengsl á milli vörutegunda svo hægt 

sé að halda því fram að tenging hafi orðið milli þeirra í hugarheimi neytenda og þannig veita 

þeim vernd sem nær til þeirra vara. Þannig gæti verið að neytendur sem sjá vörumerkið 

TORO á drykkjarvörum eða heimilisvörum leiði hugann að súpum og sósum. Meiri vafi væri 

hins vegar a því hvort að hugur neytenda myndi einnig leita þangað ef merkið væri á 

hjóladekki eða grasklippum.388 

Það kemur rétthafa síðara merkisins vel ef neytandi sem sér síðara merki kallar fram í 

huga sér eldra, vel þekkt merki, einkum ef það hefur á sér gott orð. Slík tenging síðara merkis 

við fyrra merkið felur hins vegar í sér misnotkun á fyrra merkinu eða rýrir 

aðgreiningareiginleika þess, þ.á m. sérkenni merkisins en líkt og greint hefur verið frá er það 

jafnframt skilyrði skv. Kodak reglunni að slíkar skaðlegar afleiðingar séu til staðar.389  

                                                            
384 Í athugasemd með greininni segir að tengsl geti verið gefin til kynna á milli vel þekkts merkis og vara og 
þjónustu þriðja manns t.d ef látið er líta út fyrir að rétthafi vel þekkta merkisins sé þáttakandi í framleiðslu 
varanna, eða vörurnar séu framleiddar á grundvelli nytjaleyfissamnings eða styrktar af rétthafanum. Hagsmunir 
rétthafa vel þekkta merkisins gætu orðið fyrir skaða vegna þessa ef vörurnar eða þjónustan sem tengd er við 
merki hans hafa slæma ímynd á markaði og hafa þannig neikvæð áhrif á gott orðspor hins vel þekkta merkis. 
Sbr. athugasemd 4.3. við 4.gr. í tilmælum WIPO um vel þekkt vörumerki.  
385 EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
386 Sjá málsgrein 22 sbr. EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
387 Sjá málsgrein 40 sbr. EBD, mál C-102/07, ECR 2008, bls. I-0000. 
388 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 338-339. 
389 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 327. 
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4.6.2 Skaðlegar afleiðingar  

4.6.2.1 Ákvæði laga um skaðlegar afleiðingar 
Í 2. mgr. 4. gr. vml. segir að rétthafi vörumerkis geti bannað notkun þess fyrir annars konar 

vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi. Við þetta bætist hins vegar það auka 

skilyrði að notkunin verði að hafa í för með sér misnotkun eða rýrnun á 

aðgreiningareiginleikum eða orðspor hins þekkta merkis, sbr. m.a. úrskurðinn í General 

Motors málinu.390 Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml. á sér stoð varðandi vel þekkt merki í 2. mgr. 5. 

gr. í tilskipuninni þar sem segir að síðara merki „takes unfair advantage of, or is detrimental 

to, the distinctive character or the repute of the trade mark”, 391 og varðandi alþekkt merki í 

3. mgr. 16. gr. í TRIPS samningnum, þó hún sé að vísu orðuð á annan hátt. Þar segir: 

„provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged 

by such use”. Nánar tiltekið gerir ákvæðið í TRIPS ráð fyrir því að notkun á síðara vörumerki, 

í sambandi við tilteknar vörur eða þjónustu, þurfi að gefa til kynna tengsl á milli varanna og 

rétthafa vel þekkta merkisins. Þessi tengsl þurfa jafnframt að fela í sér líkur á því að rétthafi 

vel þekkta merkisins verði fyrir skaða við slíka notkun á síðara merkinu.392 Líkt og greint 

hefur verið frá er ekki þörf á ruglingshættu samkvæmt 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni til að 

komast að því að um brot gegn vörumerkjarétti sé að ræða heldur er tenging á milli merkja 

nægileg, sbr. General Motors málið393 og Adidas gegn Fitness world málið.394 Af þessu er því 

ljóst að skilyrðið um skaðlegar afleiðingar á bæði við um vel þekkt og alþekkt merki. 

4.6.2.2 Tenging á milli merkja nauðsynlegt skilyrði skaðlegra afleiðinga 
Ekki er gengið út frá því að skaðlegar afleiðingar af notkun síðara merkis séu til staðar í hvert 

skipti sem síðara merki er notað á aðrar vörur heldur þarf að færa á það sönnur. Ljóst er 

þannig að ef meint rýrnun eða misnotkun á merki er ekki afleiðing tengingar á milli merkja 

                                                            
390 Um þetta segir nánar tiltekið í úrskurðinum: „once the condition as to the existence of reputation is fulfilled, 
the examination has to proceed with the condition that the earlier mark must be detrimentally affected without 
due cause” sjá málsgrein 30 sbr. EBD, mál C- 375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
391 Sama orðalag kemur einnig fram í grein 4(4)(a) í tilskipuninni en þar er formreglan um vel þekkt vörumerki 
sem skráningarhindrun sett fram. 
392 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. Sjá úr íslenskri framkvæmd m.a. ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR) og ÚÁ nr. 
11/2003 (Cordon Blue) þar sem sagði um þetta atriði „Þá er tekin upp regla TRIPS um að ef merki telst vel þekkt 
skuli það verndað fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef hætta er á ruglingi um viðskiptalegan 
uppruna þannig að rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Einnig mega aðildarríkin kveða á um að 
vernd hins vel þekkta merkis nái til annarrar vöru eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef líkur er á að merki 
annars aðila rýri sérkennandi eiginleika hins þekkta merkis eða ef hætta er á að merki annars njóti á óréttmætan 
hátt sérkennis hins þekkta merkis.“  
393 Sjá málsgrein 23 sbr. EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
394 Sjá málsgrein 29 sbr. EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
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heldur orsökuð af öðrum utanaðkomandi ástæðum þá getur slíkt vitanlega ekki talist nægilegt 

til að uppfylla skilyrði ákvæða um vel þekkt merki.395 Það að notkun merkisins minni fólk á 

hið skráða merki nægir þannig ekki, heldur þarf almenningur að trúa því að varan stafi frá 

rétthafa vel þekkta merkisins eða fjárhagslega tengdum aðila. Þá þarf misnotkunin eða 

rýrnunin að vera líkleg, í þeim skilningi að hún þarf að vera fyrirsjáanleg undir venjulegum 

kringumstæðum.396 Það er því ljóst að misnotkun eða rýrnun verður að vera afleiðing 

tengingar í huga almennings á milli merkjanna sem stangast á vegna líkinda þeirra og er aukin 

vegna þess hve fyrra merkið er vel þekkt.397 Ef í ljós kemur hins vegar við mat á 

kringumstæðum máls að tenging á milli merkja er ekki líkleg þá er til staðar skortur á 

nauðsynlegum tengslum á milli notkunar síðara merkisins og þeirra skaðlegu áhrifa sem 

notkunin er talin hafa.398 Slík notkun myndi því ekki teljast brot á vörumerkjarétti rétthafa vel 

þekkta merkisins. 

Að valda ruglingi um uppruna væri líklegast til að uppfylla skilyrðið. Einnig ætti að vera 

nægilegt að láta almenning halda að rétthafi vel þekkts vörumerkisins væri að víkka út 

starfsemi sína með nýjum vörum.399 Dæmi um slíkan rugling væri t.d. ef aðili færi að nota 

vörumerki á skó eða fylgihluti sem væri eins eða líkt og vel þekkt vörumerki sem auðkenndi 

fatnað, enda algengt að rétthafar vörumerkja fyrir fatnað víkki út vörulínu sína á þennan hátt.  

Þá hefur það verið staðfest að sá skaði sem krafist er að eigi sér stað samkvæmt ákvæðinu 

getur átt sér stað annað hvort með því að vel þekkt merki verður óskýrara eða er smánað.400  

4.6.2.3 Tilmæli WIPO 
Tilmæli WIPO taka til tilvika þar sem merki stangast á, einkum í 4. gr. Í henni segir að 

vörumerki sé talið stangast á við vel þekkt merki þegar síðara merkið felur í sér endurgerð, 

eftirlíkingu eða þýðingu á vel þekkta merkinu. Skilyrði er hins vegar gert um að slíkt sé 

nægjanlegt til að skapa hættu á ruglingi við vel þekkta merkið, ef síðara merkið er notað fyrir 

vörur sem eru eins eða líkar vörunum sem vel þekkta merkið er þekkt fyrir. Í b lið 1. mgr. 4. 

gr. er síðan sett fram sú undantekningarregla að framangreint skuli gilda óháð þeim vörum 

eða þjónustu sem merki er notað fyrir ef eitt af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt: 

                                                            
395 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 36. 
396 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 42. 
397 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 36. 
398 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 36. 
399 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls.714-715. 
400 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls.712 - 713. 
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(i) Notkun síðara merkisins gefur til kynna tengsl á milli varanna og/eða þjónustunnar 

sem merkið er notað fyrir og rétthafa vel þekkta merkisins og það er talið líklegt til að 

skaða hagsmuni hans. 

(ii) Notkun síðara merkisins er líkleg til veikja eða þynna út á óheiðarlegan hátt 

sérkenni vel þekkta merkisins. 

(iii) Notkun síðara merkisins myndi fela í sér misnotkun á aðgreiningareiginleikum vel 

þekkta merkisins.  

Af þessu má ráða að tilmæli WIPO fela í sambærilegar reglur og er að finna í íslensku 

vörumerkjalögunum og tilskipuninni. Það getur því verið gagnlegt að skoða útskýringar 

WIPO með tilmælunum jafnvel þó þau séu vitanlega einungis leiðbeinandi. 

Af framangreindu er því ljóst að brot á réttindum rétthafa vel þekkts merkis geta átt sér stað þegar um 

er að ræða notkun samkeppnisaðila á líku merki án gildrar ástæðu, þar sem merkið er misnotað eða þar 

sem notkunin rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor þess, sbr. m.a. úrskurð dómstóls EB í Opel 

málinu.401 Þar sagði dómstóllinn að það að skeyta vel þekktu vörumerki án leyfis rétthafa á vöru væri 

notkun sem rétthafinn gæti komið í veg fyrir ef notkunin færi fram án réttlætanlegrar ástæðu og notin 

fælu í sér misnotkun eða rýrðu vel þekkta merkið eða væru til þess fallin að draga úr sérkenni 

merkisins sem vörumerkis fyrir bifreiðar.402 Ekki er þörf á ruglingshættu í hugum neytenda til að 

komast að því að um brot sé að ræða við þessar kringumstæður heldur nægir að til staðar sé tenging á 

milli merkjanna.403  

4.6.2.4 Misnotkun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori vel þekkts merkis 
Hætta á ruglingi telst vera til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki hér á landi ef notkun á 

öðru líku merki felur í sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta 

merkis. 404 Í vörumerkjalögum var upprunalega miðað við að líta mætti svo á að um hættu á 

misgripum væri að ræða ef vörumerki hefði náð ríkri markaðsfestu og væri auk þess svo 

alkunnugt hér á landi að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, 

fæli í sér misnotkun á verðmæti merkisins.405 Ekki er að finna í greinargerð með núgildandi 

vml. skilgreiningu á því hvað felst í orðinu misnotkun en gera má ráð fyrir því að krafist sé 

misnotkunar á verðmæti merkisins og stuld á viðskiptavild þess.406 Hugtakið um misnotkun á 

aðgreiningareiginleikum tekur þannig til tilvika þar sem umsækjandi nýtur góðs af aðlaðandi 

                                                            
401 EBD, mál C-48/05, ECR 2007, bls. I-101. 
402 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 618. 
403 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 547. 
404 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
405 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 127. 
406 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 129-130. 
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eiginleikum fyrra merkisins með því að auðkenna sínar vörur með merki sem er vel þekkt á 

markaði, líkt og dæmi var tekið um hér áður um aðila sem selur skó og fylgihluti undir merki 

sem er eins eða líkt og vel þekkt merki sem notað er á fatnað. Með þessu er umsækjandi 

þannig að hagnýta sér fjárfestingu fyrri rétthafa með því að nota merki hans til að kynna sínar 

vörur407 Misnotkun á orðspori kemur síðan frekar til greina ef aðili reynir að tengja merki sitt 

við vel þekkt merki sem þekkt er fyrir sérstök gæði, áreiðanleika og yfirburði, svo sem þegar 

vörumerkið ROLLS ROYCE er notað fyrir súkkulaði eða vindla.408 Kalli maður þannig 

lélegan vindil ROLLS ROYCE vindil smitar þekkingin á því vörumerki út frá sér og getur 

dregið úr góðu orðspori bílaframleiðandans.409 

Í WIPO tilmælunum er jafnframt gert ráð fyrir því að misnotkun feli í sér brot, sbr. 3. 

tölul. b liðar 1. mgr. 4. gr., en þar segir að notkun síðara merkis verði að fela í sér misnotkun á 

aðgreiningareiginleikum vel þekkta merkisins. Þar segir að ekki þurfi að vera um nein röng 

tengsl að ræða um raunverulegan uppruna vöru eða þjónustu heldur frekar að notkun síðara 

merkisins fæli í sér hagnýtingu á góðum orðstír vel þekkta merkisins fyrir þann sem notaði 

síðara merkið. Tilvísunin til misnotkunar í ákvæðinu er ætlað að veita aðildarríkjunum 

sveigjanleika í beitingu reglunnar, þannig er það ekki misnotkun ef vísað er til vel þekktra 

merkja í lögmætum auglýsingatilgangi, t.d. vegna sölu á varahlutum í þær vörur sem þekktar 

eru undir vel þekkta merkinu. Slíkt notkun felur þannig ekki í sér misnotkun og ætti þess 

vegna að vera heimil.410 Þannig væri bifreiðaverkstæði heimilt að gefa til kynna að þeir tækju 

að sér viðgerðir TOYOTA bifreiða, svo lengi sem þeir myndu ekki láta aðstæður líta þannig 

út að almenningur myndi halda að þarna væri á ferðinni verkstæði á vegum TOYOTA. 

Hagsmunir rétthafa vel þekkta merkisins gætu orðið fyrir skaða ef vörurnar eða þjónusta sem 

tengslin eru sköpuð við hafa slaka markaðsímynd og þar með haft neikvæð áhrif á orðspor vel 

þekkta merkisins.411 Sem dæmi má nefna ef umrætt bifreiðaverkstæði hefði á sér slæmt orð 

fyrir lélegar viðgerðir á bifreiðum.  

Hugtakið misnotkun tekur til allra tilvika þar sem notkun síðara merkis er líkleg til að hafa 

óhagstæð áhrif á vel þekkt merki í þeim skilningi að það myndi draga úr aðlaðandi 

eiginleikum þess eða þeirri ímynd sem merkið hefur öðlast hjá almenningi.412 Þannig liggur 

                                                            
407 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 40. 
408 Hanne S. Flensmark: Dansk chokolade-firma dømt for at snylte på Rolls Royce, heimasíða dönsku 
Einkaleyfastofunnar, (d. Patent- og varemærkestyrelsen) http://www.dkpto.dk, sótt 24.2.2009. 
409 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 329. 
410 Athugasemd 4.5. við 4.gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
411 Athugasemd 4.3. við 4. gr. í tilmælum WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
412 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 35-36. 
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munurinn á misnotkun á aðgreiningareiginleikum og misnotkun á orðspori í því að hið 

síðarnefnda tekur frekar til gæðaímyndar merkisins á meðan hið fyrrnefnda tekur frekar til 

aðlaðandi eiginleika þess. Hættan á misnotkun á orðspori mun vera sérstaklega mikil þar sem 

fyrra, vel þekkta merkið, hefur ekki einungis öðlast mikla þekkingu á meðal neytenda, heldur 

einnig góða og sérstaka þekkingu, í þeim skilningi að hún endurspegli ímynd af yfirburðum, 

áreiðanleika eða gæðum eða öðrum jákvæðum skilaboðum.413  

4.6.2.5 Rýrnun á aðgreiningareiginleikum og orðspori vel þekkts merkis 
Óskin um að hindra aðra í að notfæra sér gott orðspor vörumerkis er grundvallaratriði í 

vörumerkjarétti. Þetta almenna sjónarmið fær aukinn styrk þegar merki eru vel þekkt vegna 

sterks sérkennis.414 Líkt og um misnotkun er ekki skilgreint í lögum eða í greinargerð með 

vml. hvað felst í orðinu rýrnun. Í raun er orðið rýrnun sem notað er í íslensku vml. ekki beint 

lýsandi og því ekki sérlega góð þýðing á enska hugtakinu ,,detriment“ sem notað er í 

tilskipuninni. Hins vegar má ætla að hugtakinu sé ætlað að ná til þess að vel þekkta 

vörumerkið verði fyrir skaða, þ.e. aðgreiningareiginleikar þess og orðspor er rýrt. Slíkt á sér 

stað vegna aðgerða þess er sækir um síðara merki.415  

Um rýrnun á orðspori er einnig oft rætt sem útþynningu (e. dilution). Hugtökin taka 

þannig til tilvika þar sem notkun síðara merkis er líkleg til að draga úr ímynd eða orðstír vel 

þekkta merkisins meðal almennings. Þekking á fyrra merkinu getur við það spillst og rýrnað, 

t.d. ef merkið er sett fram í ruddalegu, niðurlægjandi eða óviðeigandi samhengi. Einnig getur 

vel þekkta merkið orðið fyrir rýrnun á orðspori ef síðara merki er notað í samhengi sem 

almennt myndi ekki teljast skaðlegt en vegna þeirrar sérstöku ímyndar sem vel þekkta merkið 

hefur áunnið sér í huga almennings telst merkið verða fyrir rýrnun.416 Dæmi um slík merki eru 

t.d. GUCCI og PRADA sem þekkt eru fyrir glæsileika og fágun en vörur undir þessum 

merkjum eru einungis seldar í þekktum, dýrum tískuhúsum. Það er því ljóst að ef aðili myndi 

nota sama merki á aðrar vörur og selja í stórmörkuðum þá væri hann með því að rýra orðspor 

vel þekktu merkjanna. Því hefur einnig verið haldið fram að aðgreiningareiginleikar 

vörumerkis rýrni við það eitt að það er notað af fleiri en einum aðila, þ.e. hlutverk þess sem 

auðkenni þynnist út.417 Slík aðstaða leiðir þannig til þess að vörumerki er ekki lengur hæft til 

                                                            
413 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 41. 
414 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 330. 
415 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, Sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
416 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 38. 
417 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 329 – 330. 



103 

 

að kalla fram í huga almenning tafarlausa tengingu við þá vöru sem það upphaflega var þekkt 

fyrir.418 Því er ekki einungis nauðsynlegt að vernda eigendur vörumerkja fyrir þess konar 

áhrifum heldur einnig almenning gegn villu, sérstaklega ef merki er þekkt fyrir ákveðin 

gæði.419 Slík tenging á milli merkja dregur þannig úr möguleikum vörumerkis á að gefa til 

kynna uppruna vörunnar. Það þarf þó ekki að hafa þær afleiðingar að ruglingshætta verði um 

uppruna varanna.420 

Það sem áður var nefnt um misnotkun á að mörgu leyti einnig við um rýrnun. Þannig þarf 

hún að vera afleiðing tengingar á milli merkjanna og hún þarf að vera líkleg í þeim skilningi 

að hún sé fyrirsjáanleg undir hefðbundnum kringumstæðum.421 Skaðlegu afleiðingarnar af 

notum síðara merkis fela það í sér að þó ekki sé hætta á vöru- eða upprunaruglingi þá hafa not 

síðara merkis áhrif á vel þekkta merkið og draga úr einstæðum glæsileika þess og 

ákjósanlegum gæðum.422 Þannig eru aðgreiningareiginleikar merkisins rýrðir og er Kodak 

reglunni m.a. ætlað að koma í veg fyrir slíkan skaða. Þá var dregin sú ályktun í General 

Motors málinu423 af dómstóli EB að því sterkara sérkenni sem fyrra merki hefði og því 

þekktara sem það væri, því auðveldara væri að staðfesta að það hefði orðið fyrir rýrnun eða 

misnotkun.424 Þetta var jafnframt staðfest í Intel málinu.425 Erfitt er hins vegar að staðfesta að 

aðdráttarafl eldra merkis feli í sér hættu á að það rýrni ef sérkenni þess er ekki mjög sterkt. 2. 

tölul. b liðar 1. mgr. 4. gr. í tilmælum WIPO tiltekur að sé notkun síðara merkis líkleg til 

veikja eða þynna út á óheiðarlegan hátt sérkenni vel þekkta merkisins, jafnvel þó síðara 

merkið sé notað fyrir ólíkar vörur og þjónustu, þá teljist það nægilegt til að vera talið stangast 

á við vel þekkta merkið. Þetta gildir að því gefnu að merkið feli í sér endurgerð, eftirlíkingu 

eða þýðingu á vel þekkta merkinu sem nægileg er til að skapa ruglingshættu við vel þekkta 

merkið. Í skýringum með ákvæðinu segir að það taki til tilvika þar sem notkun síðara 

merkisins er líkleg til að rýra eða þynna út þá einstæðu stöðu sem vel þekkt merki hefur öðlast 

á markaði. Annað dæmi væri þar sem síðara merki væri notað á ósiðlegar eða ruddalegar 

vörur eða á vörur af lakari gæðum Notkun annars aðila á vel þekktu merki sem gengur ekki 

gegn heiðarlegum viðskiptaaðferðum felur hins vegar ekki í sér rýrnun á 

                                                            
418 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 37. 
419 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 128. 
420 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 37. 
421 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 42. 
422 Knud Wallberg: Varemærkeret, bls. 33. 
423 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
424 Sjá málsgrein 30 í úrskurðinum sbr.OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 44. 
425 Sjá málsgrein 69 sbr. EBD, mál C-252/07, ECR 2008, bls. 00000. 
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aðgreiningareiginleikum eða orðspori.426 Dæmi um slíkt væri t.a.m. ef merki væri notað í 

samanburðarauglýsingum eða skopstæling gerð af því. Af þessu er því ljóst að það að annar 

noti eins eða líkt merki felur ekki sjálfkrafa í sér skaða fyrir vel þekkta merkið. Væri slíkt 

viðurkennt, þannig að litið yrði sjálfkrafa á notkun annarra á merki sem líklega til að fela í sér 

útþynningu á vel þekktu merki, myndi slíkt vinna gegn tilgangi þess skilyrðis að sanna þurfi 

skaða á vörumerki.427 

4.6.2.6 Rottueitursreglan  
Í Kodak reglunni felst að sé síðara merki notað fyrir vörur eða þjónustu sem eru líkar þeim 

vörum eða þjónustu sem vel þekkta merkið er notað fyrir er mikil hætta bæði á misnotkun og 

að aðgreiningareiginleikar og orðspor hins vel þekkta merkis verði rýrt. Sé hið yngra merki 

hins vegar notað fyrir vörur sem eru ekki eins nátengdar þeim vörum sem vel þekkta merkið 

stendur fyrir getur verið hætta á að merkið þynnist út eða það verði smánað og kallast reglan 

sem um slíkt gildir rottueitursreglan.428 Reglan er þannig náskyld kröfunni um rýrnun á 

orðspori eða útþynningu. Í henni felst að eins eða svipað merki og vel þekkt merki er notað á 

vörur sem leitt getur til óheppilegra hugrenningartengsla sem dragi úr sölu á vörum vel þekkta 

merkisins eða rýri verulega verðmæti þess að öðru leyti. Nafnið hlaut reglan vegna þess hve 

særandi hin óheppilegu tengsl voru á milli varanna eða þjónustunnar sem um ræddi, en í 

dómsmáli hafði aðili sem framleiddi rottueitur notað vel þekkt merki á vörur sínar og var það 

talið særandi fyrir vel þekkta merkið sem hlaut þannig skaða af notkuninni.429 Reglan kemur 

því í veg fyrir óæskileg tengsl á milli vara. Þannig má t.a.m. segja að reynt hafi á regluna í 

máli ÚÁ nr. 6/2005 (VIAGRA). Rétthafi vel þekkta merkisins hélt því fram að vegna þess 

hversu lík vörumerkin VIAGUA og VIAGRA voru, yrði að telja líkur til þess að almenningur 

tengdi hið andmælta vörumerki við hið þekkta vörumerki VIAGRA. Eigandi hins andmælta 

vörumerkis nyti þannig að ófyrirsynju, og án heimildar, orðspors hins þekkta vörumerkis. 

Með þessu væri einnig villt um fyrir neytendum um uppruna vörunnar þar sem líklegt var 

talið að þeir myndu ranglega telja vörur með vörumerkinu VIAGUA framleiddar af 

andmælanda eða í tengslum við andmælanda. Það var að lokum niðurstaða nefndarinnar að 

telja það rýra orðspor hins vel þekkta merkis, VIAGRA, að merki sem villast mætti á væri 

notað fyrir bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og 

                                                            
426 Sjá athugasemd 4.4. með 4. gr. tilmæla WIPO um vernd vel þekktra vörumerkja. 
427 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 37-38. 
428 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 339. 
429 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 131. 
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slípun. Jafnframt taldi nefndin hættu á misnotkun á viðskiptavild vörumerkis áfrýjanda væri 

merki varnaraðila notað fyrir aðrar vörur sem merki hans væri skráð fyrir. 

Reglan tekur líkt og Kodak reglan til skráðra og óskráðra merkja en hún gerir undanþágu 

frá kröfunni um nauðsyn líkinda vöru og þjónustu við mat á ruglingshættu þegar  notkun 

vörumerkis á ákveðnar vörutegundir skaðar opinberlega aðgreiningareiginleika vel þekkta 

vörumerkisins. Regluna má einnig beita þótt mjög ólíklegt sé að almenningur villist á 

viðskiptauppruna. Reglunni var ætlað að eiga við í undantekningartilvikum og þannig hefur 

henni verið beitt í framkvæmd.430 Hún byggir á því að merkið sé vel þekkt en reglunni verður 

aðeins beitt til hagsbóta fyrir þá sem eru rétthafar vel þekktra verðmætra merkja gegn þeim 

sem ætlar að fá skráð sama eða líkt auðkenni fyrir vörutegund eða þjónustu sem er ruddalegri 

eða óheflaðri en fyrra merkið var notað eða skráð fyrir eða felur á einhvern hátt í sér óæskileg 

tengsl. Rottueitursreglan gerir þannig ekki kröfu um sterkt sérkenni, en það er eitt af 

skilyrðum hennar að notkun síðara merkisins sé opinberlega skaðleg fyrir orðspor vel þekkta 

merkisins.431 Notkun síðara merkisins verður þannig að vera til þess fallin að rýra orðspor 

hins þekkta merkis. Ekki er gert skilyrði um að huglægar ástæður þurfi vera fyrir hendi og því 

þarf umsækjandi um síðara merki ekki að vera í vondri trú um tilvist fyrra merkisins. 

Nægilegt er að um sé að ræða rýrnun á verðmæti fyrra merkisins hlutlægt séð.432 

4.6.2.7 Sönnunarbyrði um skaðlegar afleiðingar hvílir á rétthafa vel þekkta merkisins 
Líkt og ávallt þarf sá er heldur fram staðhæfingu að sýna fram á hana. Þannig þarf 

andmælandi, rétthafi vel þekkts merkis, sem heldur því fram að hann hafi orðið fyrir 

raunverulegri misnotkun eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori að gefa 

vísbendingar eða leggja fram sönnunargögn um þá misnotkun eða  rýrnun sem hann hefur 

orðið fyrir. Þar að auki þarf hann að sýna fram á að skaðinn hafi verið afleiðing notkunar 

síðara merkisins.433 Þá er það skilyrði í 2. mgr. 5. gr. í tilskipuninni að notin fari fram án 

réttlætanlegrar ástæðu og gera má ráð fyrir að sama skilyrði gildi hér á landi þó lagaákvæðið 

tiltaki slíkt ekki sérstaklega. Í því felst að það telst ekki brot ef vel þekkt merki er notað t.d. í 

samanburðar auglýsingum, sem merking framan á bók um vörumerkjarétt o.s.frv. 

Sú skylda hvílir á andmælanda að sýna fram á skaða á aðgreiningareiginleikum merki síns 

eða orðspori þess vegna misnotkunar umsækjanda á eins eða líku merki. Sönnunarbyrðin 

hvílir því á eiganda fyrra merkis. Væri þessi krafa ekki gerð gæti staðan orðið sú að hið 
                                                            
430 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 333. 
431 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 333. 
432 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 131. 
433 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 43. 
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óþekkta væri að leita aðgerða gegn hinu þekkta.434 Staðan er svo jafnvel þó fyrra merki hafi 

sérstaklega gott orðspor, þar sem að vel þekkt vörumerki myndu að öðrum kosti njóta 

heildstæðrar verndar gegn eins eða líkum merkjum í tengslum við nánast hvaða tegund af 

vöru sem er.435 Til að sýna fram á framangreint getur andmælandi lagt fram fjölda gagna sem 

gefa vísbendingu um að merkið hafi orðið fyrir skaða en slíkt fer allt eftir því hvert tjónið er 

eða misnotkunin sem haldið er fram. Sem dæmi um gögn sem leggja mætti fram má nefna 

upplýsingar um verulegan samdrátt í sölu vara sem merktar eru með vörumerkinu, 

upplýsingar um missi viðskiptavina eða merki sé ekki eins þekkt meðal almennings.436 

Þá er rétt að tiltaka það sérstaklega að sönnunar er ekki krafist um að umsækjandi um 

síðara merki hafi verið í vondri trú eða að hann hafi haft að leiðarljósi að hagnýta gott orðspor 

eldra vörumerkisins.437 Það þarf því ekki að skipta máli hvort notandinn hafi verið í vondri trú 

eða ekki og þannig haft að markmiði að nota viðskiptavild merkisins eða valda því tjóni. Slíkt 

væri hins vegar er skýr vísbending um að brot hafi átt sér stað.438 

4.6.2.8 Intel málið439 
Í Intel málinu svokallaða reyndi, líkt og í mörgum málum, bæði á það hvort tengsl væru á 

milli merkja og einnig tók dómstóllinn til skoðunar skaðlegar afleiðingar á vel þekktu merki 

vegna notkunar síðara merkis. 

Intel Corp. var rétthafi landsbundinnar skráningar í Bretlandi á merkinu INTEL fyrir 

tölvur og tengdar vörur og taldist það vel þekkt þar í landi. CPM United Kingdom Ltd. var 

hins vegar rétthafi merkisins INTELMARK fyrir þjónustu tengda markaðssetningu. Intel 

Corp. fór fram á ógildinu skráningar merkisins INTELMARK þar sem það taldi skráninguna 

brjóta gegn vörumerkjarétti sínum.440 Byggði hann mál sitt einkum á niðurstöðunum í Adidas 

gegn Fitness world málinu441 þar sem fram kom að nægilegt væri til að komast að því að um 

brot væri að ræða gegn vel þekkta merkinu ef tengsl sköpuðust í huga markshóps merkisins á 

milli þessara tveggja merkja. Það að síðara merkið framkallaði í huga neytenda vel þekkta 

merkið ætti þannig að vera nægilegt til að um brot væri að ræða.442 Málinu var vísað til 

                                                            
434 William Cornish og David Llewelyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks & Allied Rights, 
bls. 598. 
435 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 43. 
436 OHIM: Opposition Guideline, Chapter 5, Well known trademarks, bls. 43. 
437 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 339. 
438 Jón L. Arnalds: Vörumerkjaréttur, bls. 130. 
439 EBD, mál C-252/07, ECR 2008, bls. I-00000. 
440 Sjá málsgreinar 9-12. 
441 EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
442 Sjá málsgrein 17. 
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dómstóls EB til forúrskurðar þar sem spurt var hvort nægjanlegt væri í skilningi a liðar 4. 

mgr. 4. gr. í tilskipuninni að tengsl á milli merkja sem fælu það í sér að vel þekkta merkið 

kæmi upp í huga hins almenna neytanda þegar hann sæi hið síðara merki, til að komast að 

þeirri niðurstöðu að notkun fæli í sér misnotkun eða rýrnun á fyrra merki.  Um þetta sagði 

dómstóllinn að ljóst væri að ef tengsl væru ekki til staðar í huga neytenda á milli merkja gæti 

notkun síðara merkisins ekki falið í sér misnotkun. Væru slík tengsl hins vegar til staðar væri 

það samt sem áður, eitt og sér heldur ekki nægilegt til að talið yrði að vel þekkta merkið hefði 

orðið fyrir skaða.443 Þá myndi sú staðreynd að fyrra merkið væri vel þekkt fyrir ákveðnar 

vörur og þær vörur væru ólíkar vörum sem síðara merkið auðkenndi heldur ekki fela það 

sjálfkrafa í sér að tengsl væru á milli merkjanna. T.a.m. gæti verið að markhópur fyrra 

merkisins væri algjörlega aðgreindur frá markhópi síðara merkisins og þó merkið væri vel 

þekkt þá væri það þrátt fyrir það ókunnugt markhópi síðara merkisins. Í slíkum tilvikum gæti 

verið að markhópar þessar tveggja vara myndu aldrei sjá hitt merkið og því gæti ekki skapast 

tengsl í huga þeirra á milli merkjanna tveggja. Við mat á því hvort að tengsl væru á milli 

merkja væri því nauðsynlegt að taka til skoðunar styrk fyrra vel þekkta merkisins til að 

ákveða hversu þekkt það væri. Þannig gilti sú meginregla að því sterkara sérkenni sem vel 

þekkta merkið hefði því líklegra væri að þegar markhópur vörunnar rækist síðar á eins eða líkt 

síðara merki að í huga hans verði til tengsl við fyrra merkið.444 Sú staðreynd að fyrra merki 

væri vel þekkt fyrir ákveðnar vörur og þær vörur eru ólíkar vörum sem síðara merkið 

auðkenndi fæli það ekki sjálfkrafa í sér að tengsl væru á milli merkjanna. Það var því 

niðurstaða dómsins á grundvelli alls framangreinds að a lið 4. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar bæri 

að túlka á þann hátt að mat á tengslunum þyrfti að fara fram heilstætt og taka ætti tillit til allra 

viðeigandi þátta málsins. Ekki væri því gerð krafa um ruglingshættu heldur væri nægjanlegt 

að tengsl væru á milli merkjanna. 

Í kjölfarið tók dómstóllinn til skoðunar spurningu landsbundna dómstólsins um það hvaða 

skilyrði a liður 4. mgr. 4. gr. í tilskipuninni setti um rýrnun aðgreiningareiginleika. 

Dómstóllinn varpaði fram þeirri staðhæfingu að rétthafi vel þekkta merkisins yrði að sýna 

fram á sönnur þess að notkun síðara merkisins myndi fela í sér misnotkun eða rýrnun á vel 

þekkta merkinu. Þess væri hins vegar ekki krafist af hann sýndi fram á að raunverulegur skaði 

væri fyrir hendi heldur væri nægilegt að sýna fram á að fyrirsjáanlegt væri að slíkur skaði 

myndi eiga sér stað vegna notkunar síðara merkisins. Það væri því ekki mögulegt að krefjast 

                                                            
443 Sjá málsgreinar 31-32. 
444 Sjá málsgreinar 48-55. 
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þess af rétthafa vel þekkta merkisins að hann biði þar til raunverulegur skaði ætti sér stað til 

að hindra notkunina. Hann þyrfti hins vegar að sýna fram á að raunveruleg hætta væri til 

staðar.445 Hvað varðaði það hversu vel þekkt merki væri og sérkenni vel þekkta merkisins 

sagði dómstóllinn að því sterkara sem sérkenni fyrra merkisins væri og því meiri sem þekking 

á því væri því auðveldara yrði að komast að þeirri niðurstöðu að það hefði orðið fyrir rýrnun á 

aðgreiningareiginleikum og vísaði dómstóllinn hvað þetta varðaði í úrskurð sinn í General 

Motors málinu446 sbr. málsgrein 30447. Þá sagði dómurinn hins vegar einnig að jafnvel þó 

fyrra, vel þekkta merkið, væri ekki með sterkt sérkenni gæti notkun síðara, eins eða líks 

merkis, orðið til þess að veikja aðgreiningareiginleika þess sbr. málsgrein 73 í úrskurðinum. A 

lið 4. mgr. 4. gr. í tilskipuninni ætti því að túlka á þann hátt að meta þyrfti heilstætt, þar sem 

tekið er tillit til allra viðeigandi þátta miðað við kringumstæður máls, hvort að notkun síðara 

merkis fæli í sér misnotkun eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori fyrra 

merkisins.448 Það var því niðurstaða dómsins að sú staðreynd að fyrra merki væri vel þekkt 

fyrir ákveðnar vörur, sem væru ólíkar vörum og þjónustu síðara merkisins, og að vel þekkta 

merkið kæmi upp í huga hins hefðbundna neytanda þegar hann sæi hið síðara merki, væri ekki 

nægjanlegt til að lagt væri til grundvallar að notkun síðara merkis myndi fela í sér misnotkun 

eða rýrnun á aðgreiningareiginleikum eða orðspori fyrra merkisins í skilningi a liðar 4. mgr. 4. 

gr. í tilskipuninni.449 Ákvæðið bæri því að túlka á þann hátt að í því fælist að notkun síðara 

merkis geti valdið rýrnun á aðgreiningareiginleikum fyrra vel þekkts merkis jafnvel þar sem 

merkið er ekki einstakt. 

Sú spurning hvort fyrsta notkun síðara merkis væri nægileg til að telja fyrra merkið hafa 

orðið fyrir skaða var jafnframt lögð fyrir dómstólinn. Um hana sagði dómstóllinn að í sumum 

tilfellum væri slíkt nægjanlegt til að rýra aðgreiningareiginleika fyrra merkisins eða auka líkur 

á því að slíkt gæti átt sér stað í framtíðinni. Aðgreiningareiginleikar fyrra merkis væru rýrðir 

ef hæfi merkisins til að gefa til kynna uppruna vöru og þjónustu sem það væri skráð fyrir 

myndi veikjast vegna þess að  notkun síðara merkisins fæli í sér tengingu við fyrra merkið í 

huga neytenda.  

                                                            
445 Sjá málsgreinar 37-38. 
446 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
447 Sjá málsgrein 69. 
448 Sjá málsgrein 79. 
449 Sjá málsgrein 80. 
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4.7 Kodak reglan veitir vel þekktum merkjum mismikla vernd  

4.7.1 Almennt 
Þegar leitt hefur verið í ljós að vörumerki uppfylli öll þau skilyrði sem Kodak reglan gerir til að öðlast 

ríkari vernd en hefðbundin merki þá þarf að taka til skoðunar hve rík sú vernd er. Reglan felur þannig 

ekki í sér afdráttarlausa vernd gegn skráningum merkja fyrir allar aðrar vörur og þjónustu 

Áður hefur verið rætt um aðgreiningareiginleika merkja, þ.e. að merki þurfi að hafa yfir að búa 

sérkenni og að þau megi ekki vera lýsandi. Á grundvelli styrkleika þessara aðgreinandi eiginleika 

merkja  eru vörumerki flokkuð í veik og sterk merki. Talið hefur verið rétt að veita sterkum merkjum 

ríkari rétt en veikum merkjum. Þetta þýðir að veikum merkjum, þ.e. merkjum með lítið sérkenni og 

þ.a.l. litla aðgreiningareiginleika er veitt minni vernd en merkjum sem hafa ríka 

aðgreiningareiginleika. Með úrskurðum dómstóls EB í Sabel málinu450 og í Canon málinu451 var það 

staðfest að því meira sérkenni sem fyrra merki hefði, annað hvort að uppruna eða vegna þess að 

merkið teldist vel þekkt meðal almennings, því sterkara væri merkið og ætti vegna þess rétt á ríkari 

vernd.452 Af þessu verður því ráðið að sterkum vörumerkjum er veitt víðtæk vernd.453 Jafnframt má 

ætla að áhrif úrskurðarins séu þau að því meira sérkenni sem merki hefur og því þekktara sem það er 

því víðtækari vernd öðlast merkið smám saman fyrir ólíkar vörur og þjónustu.454  

Framangreint felur það í sér að mjög þekktum merkjum, líkt og COCA COLA eða merkjum með mjög 

sterkt sérkenni, eins og NOKIA, er veitt vernd á grundvelli Kodak reglunnar sem nær til mjög ólíkra 

vöru- og þjónustutegunda. Fyrir merki sem eru ekki jafn vel þekkt eða hafa ekki yfir að búa jafn ríku 

sérkenni er gerð krafa um meiri tengsl á milli vörutegunda svo hægt sé að teygja verndina samkvæmt 

Kodak reglunni til þeirra tegunda.455 Af þessu má ráða að einn helsti munurinn á milli vel þekktra og 

alþekktra merkja sé sá að alþekktu merkin, heimsmerkin svokölluðu, hafa yfirleitt öðlast svo mikla 

þekkingu meðal almennings og hafa yfir að búa svo ríku sérkenni að mun líklegra er að þeim sé veitt 

víðtæk vernd sem gildi algerlega óháð flokkaskráningu. Vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. 

væru þannig líklegri til að teljast veik merki og öðlast þannig ekki jafn ríka vernd. Þetta er þó síður en 

svo algilt. Kodak reglan felur það því í sér að þeim mun sterkara sem sérkenni merkis er og því 

þekktara sem merki er, þeim mun ríkari vernd er merkinu veitt. Ljóst er því að vernd á grundvelli 

Kodak reglunni teygir sig ekki afdráttarlaust til allra annarra vara eða þjónustu heldur þarf meira að 

koma til.  

                                                            
450 EBD, mál C-251/95, ECR 1997, bls. I-06191. 
451 EBD, mál C-39/97, ECR 1998, bls. I-05507. 
452 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 630. 
453 Thomas Riis: Intellectual Property Law: Denmark, bls. 162. 
454 Hector MacQueen, Charlotte Waelde og Graeme Laure: Contemporary Intellectual Property, bls. 630. 
455 Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bls. 338-339. 
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4.7.2 Sterk og veik merki í framkvæmd 
Í mörgum málum um vel þekkt merki reynir á það hversu sterkt merki sé og út frá því hversu 

mikla vernd því skuli veitt. Margir úrskurðir og dómar eru til þar sem á þetta hefur reynt. Í 

upphafi skal bent á ákvörðun ELS nr. 17/2008 (ELKO), en þar sagði að vernd sú sem 2. mgr. 

4. gr. vml. veitti væri missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki væri. Mögulegt væri 

að veita þrönga og víða vernd eftir atvikum, en lágmarksvernd væri alltaf veitt gegn sömu 

vöru/þjónustu eða vöru/þjónustu svipaðrar tegundar. Í ÚÁ nr. 20/2004  (LAND ROVER) sagði 

að verndin væri missterk eftir því hversu þekkt viðkomandi merki væri. Var það mat 

nefndarinnar í þessu máli að merkið LANDROVER væri svo þekkt hér á landi sem erlendis, 

raunar heimsþekkt, að það fæli í sér að merkið væri mjög „sterkt” í skilningi vörumerkjalaga. 

Það hefði mikla aðgreiningareiginleika og ætti vegna þess að njóta víðtækari verndar. Í ÚÁ nr. 

1/2004 (SMIRNOFF) var fallist á þá niðurstöðu ELS að vörumerkið SMIRNOFF væri vel 

þekkt fyrir áfengi og teldist því óumdeilanlega sterkt fyrir þær vörur. Þá var í ÚÁ nr. 6/2005 

(VIAGRA) komist að þeirri niðurstöðu að umrætt merki væri heimsþekkt og væri vegna þess 

talið mjög sterkt í skilningi vörumerkjalaga. Vegna þess hefði það mikla 

aðgreiningareiginleika og nyti víðtækari verndar en hefðbundin merki. Úrskurður 

áfrýjunarnefndar í ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR) var hins vegar á aðra leið. Um var að 

ræða lýsandi merki sem öðlast hafði sérkenni með markaðsfestu. Að mati nefndarinnar var 

ekki hægt að telja slíkt merki sterkt og því var vernd þess bundin við þær vörur eða þjónustu 

sem það hafði öðlast sérkenni fyrir. Könnun Capacent-Gallup sem lögð var fram í málinu 

staðfesti einnig að hið lýsandi orð VILDARKLÚBBUR hafði öðlast sérkenni með notkun 

fyrir ferðaþjónustu en sýndi hins vegar ekki fram á að merkið væri svo þekkt sem vörumerki 

að það nyti aukinnar verndar í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.456 

                                                            
456 Jafnframt má benda á ákvarðanir ELS um efnið sbr. ákvörðun ELS nr. 17/2006 (Olympus), ákvarðanir ELS 
nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN) og ákvörðun ELS nr. 6/2005 (Durex). 
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5. kafli 

Samantekt 
Í inngangskafla ritgerðarinnar var gerð grein fyrir uppbyggingu hennar og hvert 

umfjöllunarefni hennar skyldi vera, þ.e. um Kodak regluna um vernd vel þekktra vörumerkja. 

Greint var frá því að skilyrði hennar yrðu skýrð og lögfesting hennar tekin til skoðunar 

einkum með það í huga hvort mögulegar breytingar á lögum gætu verið æskilegar. 

Í 2. kafla var greint almennt frá helstu grundvallarsjónarmiðum í vörumerkjarétti á Íslandi. 

Þannig var í upphafi kaflans stiklað á stóru í þróun íslenskra vörumerkjalaga og sagt frá tilurð 

núgildandi vörumerkjalaga nr. 45/1997. Stjórnkerfi vörumerkjaréttar með Einkaleyfastofuna  í 

broddi fylkingar var skýrt og jafnframt greint frá hlutverki áfrýjunarnefndar í 

vörumerkjamálum sem er hið æðra setta stjórnvald á sviðinu. Bent var á að vörumerki væru 

sérstök auðkenni fyrir vörur eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi skv. 1. gr. vml. en 

rétthafar slíkra merkja gætu verið bæði einstaklingar og lögaðilar. Þá var einnig bent á að 

vörumerki teldust til eignaréttinda og að verðmæti þeirra væri oft mikið, einkum ef merkið 

væri vel þekkt. Útskýrt var hvernig vörumerkjaréttur stofnast, annars vegar með skráningu og 

hins vegar með notkun og í kjölfarið var stuttlega greint frá helstu skráningarskilyrðum, s.s. 

að merki þurfi að hafa yfir að búa sérkenni og að það megi ekki vera lýsandi fyrir vöru og 

þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Þannig var einnig gerð grein fyrir því að merki þurfi að 

skrá í sérstaka vöru- eða þjónustuflokka á grundvelli Nice-flokkunarkerfisins og öðlast merki 

einungis vernd fyrir þá flokka sem þau eru skráð fyrir. 

 Í 3. kafla ritgerðarinnar var horft til alþjóðlegs vörumerkjaréttar og greint frá helstu 

alþjóðlegu sáttmálunum á sviði vörumerkjaréttar sem Ísland hefur gerst aðili að. Þannig var 

greint frá Parísarsamþykktinni um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar, TRIPS samningnum og 

Madridbókuninni. Ennfremur var hin evrópska hlið vörumerkjaréttarins skýrð. Komist var að 

því að Parísarsamþykktin hefði að geyma meginreglur en ekki sérstakt kerfi til að framfylgja 

þeim. Þannig var 6. gr. (bis) samþykktarinnar meðal annars skýrð en hún hefur að geyma 

ákvæði um alþekkt vörumerki. Þá kom fram að í TRIPS samningnum hefði verndin 

samkvæmt Parísarsamþykktinni verið víkkuð út þannig að hún næði einnig til þjónustumerkja 

og ennfremur næði vernd samkvæmt samningnum til annarra vöru og þjónustu en merki væri 

vel þekkt fyrir. Slíkt ákvæði er ekki að finna í Parísarsamþykktinni. WIPO - 

Alþjóðahugverkastofnunin var kynnt til sögunnar og sagt frá því hvernig hún hefur 

yfirumsjón með Parísarsamþykktinni og Madridbókuninni. Tilmæli WIPO voru skoðuð og 
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metin og komist að því að jafnvel þó þau séu leiðbeinandi og að ætlast sé til þess að þeim sé 

fylgt af aðildarríkjunum þá eru þau ekki bindandi. Evrópusambandið, dómstóll EB, 

Evrópuvörumerkið og skráningarskrifstofa OHIM voru kynnt og greint í grófum dráttum frá 

mikilvægi þeirra fyrir íslenskan vörumerkjarétt. 

Í 4. kafla var fjallað um meginefni ritgerðarinnar, þ.e. um vernd vel þekktra merkja með 

hliðsjón af Kodak reglunni. Greint var frá meginreglunni sem fram kemur í 1. mgr. 4. gr. vml. 

um að vörumerki eigi vernd gegn notkun annarra á eins eða líku merki fyrir eins eða líkar 

vörur eða þjónustu. Undantekningu frá þeirri reglu má síðan finna í 2. mgr. 4. gr. vml. þar 

sem segir að verndin sé ríkari teljist merki vel þekkt. Ljóst var talið að með þessu ákvæði 

hefði Kodak reglan verið lögfest. Reglan var í kjölfarið kynnt og greint nánar frá inntaki 

hennar og uppruna. Því næst var fjallað umlögfestingu reglunnar og vikið að annars vegnar 

vel þekktum merkjum á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. og hins vegar alþekktum vörumerkjum í 

skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Ákvæðin voru sitt í hvoru lagi borin saman við tilskipun 

Evrópuráðsins um samræmingu á vörumerkjarétti aðildarríkjanna og dönsku vörumerkjalögin 

og hvað varðaði alþekktu merkin voru ákvæði Parísarsamþykktarinnar og TRIPS samningsins 

einnig skoðuð. Varð niðurstaðan sú að bæði hinna íslensku ákvæða um vel þekkt merki fælu í 

sér Kodak regluna en að reglur um það væru þó ekki nægilega skýrar, sérstaklega ekki hvað 

varðaði alþekktu merkin. Þannig væri í raun einungis lögfest regla um efnislega vernd fyrir 

vel þekkt merki en ekki formregla um slík merki sem skráningarhindrun. Af sama skapi var 

komist að gagnstæðu um alþekktu merkin en um þau gildir einungis 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. 

sem kveður á um að alþekkt merki skuli vera skráningarhindrun fyrir síðara merki. Því er ekki 

sett fram á neinn hátt í lögunum ákvæði um efnisleg vernd sem slíkum merkjum er veitt. Slíkt 

hefur hins vegar verið gert í dönsku vörumerkjalögunum líkt og komist var að. Þessi óvissa 

um efnislega vernd alþekktra merkja gerir það að verkum að erfitt er að greina sér grein fyrir 

því hversu langt vernd slíkra merkja nær og hvort að slík merki eigi að njóta verndar á 

grundvelli Kodak reglunnar. Í ljósi þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hefur 

undirgengist og leiddar voru í núgildandi vörumerkjalög á árinu 1997 voru hins vegar leiddar 

að því líkur að svo væri. þ.e. að alþekkt merki nytu einnig Kodak verndar, einkum á 

grundvelli 3. mgr. 16. gr. TRIPS.  Þá var vísað til þess að Kodak reglan í 2. mgr. 4. gr. vml. 

hefði komið til umfjöllunar í  fjölda mála hér á landi, sbr. Hrd. 268/2002 (UPS. gegn  Úps!), 

Hrd. 366/2001 (DOMINO´S), Hrd. 344/2001 (EIMSKIP), ÚÁ nr. 20/2004 (LAND ROVER), 

ÚÁ nr. 6/2005 (VIAGRA) og í ÚÁ nr. 4/2008 (VILDARKLÚBBUR,). Þá voru reifaðir 
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úrskurðirnir í CORDON BLUE málinu, sbr. ÚÁ 11/2003 og VIKING TOURS málinu sbr. ÚÁ 

nr. 1/2005 og ákvarðanir ELS nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN). 

Þegar fyrir lá að vel þekkt merki nytu verndar gegn skráningum eins eða líkra merkja fyrir 

ólíkar vörur eða þjónustu var einnig komist að því að verndin næði sömuleiðis til eins eða 

líkra vara og þjónustu þó orðalag ákvæðanna gæfi það ekki skýrt til kynna. Grundvallaðist sú 

niðurstaða á úrskurðinum í Davidoff málinu fyrir dómstóli EB sem síðar var staðfestur hér á 

landi með úrskurði áfrýjunarnefndar í Tax free málinu. 

Þá var leitast við að skilgreina hugtakið vel þekkt merki en skilgreiningu er ekki að finna í 

umræddum ákvæðum. Var byggt á sameiginlegri skilgreiningu fyrir vel þekkt og alþekkt 

merki enda ljóst á grundvelli tilmæla WIPO um alþekkt merki og niðurstöðu dómstóls EB í 

General Motors málinu að sömu sjónarmið gilda við mat á því hvort merki er þekkt á meðal 

almennings í því landi þar sem óskað er verndar á grundvelli Kodak reglunnar. Komist var að 

þeirri niðurstöðu að merki þyrfti að vera vel þekkt hjá mögulegum markhópi þeirrar vöru eða 

þjónustu sem það á að auðkenna en ekki lægi ljóst fyrir hversu stór hluti markhópsins það ætti 

að vera. Þá var farið nokkuð ítarlega í umræðu um sönnun og reynt að leiða í ljós hvernig best 

væri að sýna fram á hvort merki væri þekkt á meðal almennings. Í því sambandi var bent á 

ákvörðun ELS í Virgin málinu þar sem sönnunarfærsla var talin skýr. 

Síðari skilyrði Kodak reglunnar voru jafnframt tekin til skoðunar, þ.e. skilyrðin um 

ruglingshættu og skaðlegar afleiðingar. Ljóst var talið að sama hversu þekkt merki væru þá 

gætu þau aldrei notið verndar gegn skráningum á merkjum sem ekki standa í neinum 

tengslum við vel þekkta merkið og sköpuðu þ.a.l. enga ruglingshættu. Ruglingshætta á milli 

merkja var þannig talin þurfa að vera til staðar. Komist var að því að fara þyrfti fram 

heildarmat á merkjunum þar sem skoðuð væri sjónræn, hljóðræn og merkingarleg líkindi með 

merkjunum og grundvallaðist þetta mat á niðurstöðu dómsstóls EB í Sabel málinu og í Lloyd 

málinu. Að lokum var komist að þeirri niðurstöðu að ruglingshætta væri einnig talin vera til 

staðar ef almenningur tengdi merkin á einhvern hátt saman þannig að hann teldi þau stafa frá 

sama aðilanum eða aðila fjárhagslega tengdum honum. Var í því sambandi vísað til úrskurðar 

dómstóls EB í Adidas gegn Fitness world málinu457 þar sem dómstólinn sló því á fast að ekki 

væri gerð krafa um að hætta væri á að villst yrði á merkjum þó merkin væru lík hvort öðru. 

Nægilegt væri að slíkt verki hugrenningartengsl hjá neytendum.  

Skilyrði Kodak reglunnar um skaðlegar afleiðingar fyrir vel þekkt merki var síðan tekið til 

skoðunar. Komist var að því notkun síðara merkis yrði að hafa í för með sér misnotkun eða að 
                                                            
457 EBD, mál C-408/01, ECR 2003, bls. I-12537. 
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aðgreiningareiginleikar eða orðspori hins vel þekkta merkis yrði rýrt.. Gæti slíkur skaði orðið 

ef síðara merki væri notað og þannig væri dregið yrði úr sérkenni vel þekkta merkisins á þann 

hátt að það yrði ekki lengur jafn einstakt. Ellegar ef síðara merki væri notað á vörur sem 

mynduðu óheppileg tengsl við rétthafa vel þekkta merkisins. Var hin svokallaða 

rottueitursregla skýrð í þessu sambandi. Ljóst var ennfremur að skilyrðið um skaðlegar 

afleiðingar gæti aldrei verið uppfyllt ef neytendur sköpuðu ekki tengsl á milli merkjanna.  

Að lokum var rætt um það að Kodak reglan veitti ekki öllum merkjum jafn víðtæka vernd. 

Þeim mun þekktara sem merki er og því ríkara sérkenni sem merki hefur þeim mun meiri 

vernd er því veitt. Þannig gætu merki talist annað hvort sterk eða veik og væri sterkum 

merkjum veitt ríkari vernd en þeim veiku. Þannig nytu sterkustu merkin, heimsmerkin, 

verndar nánast óháð skráningu í flokka á meðan vernd hinna veiku merkja væri ekki jafn 

víðtæk og því væri gerð meiri krafa um tengsl á milli vöruflokka hvað þau varðaði. Voru 

úrskurðar áfrýjunarnefndar og ákvarðanir ELS um þetta atriði reifuð í dæmaskyni. 
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6. kafli 

Niðurstöður 
Af framangreindri umfjöllun má draga ýmsar ályktanir. Þannig er ljóst að Kodak reglan 

svokallaða hefur verið lögfest með 2. mgr. 4. gr. vml. og víkkar þannig út vernd fyrir vel 

þekkt merki sem skráð eru eða notuð hér á landi. Reglan er efnisregla en í samhengi við 6. 

tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felur hún einnig í sér formlega skráningarhindrun. Ákvæði 6. tölul. 

tekur hins vegar einnig til skráninga sem brjóta gegn merkjum sem ekki hefur verið veitt 

aukin vernd. Æskilegt væri að fara sömu leið og Danir hvað þetta varðar en þeir hafa innleitt 

sérstakt ákvæði um vel þekkt merki sem skráningarhindrun fyrir síðari merki. Þar eru vel 

þekkt merki og sú vernd sem þau öðlast skýrlega aðgreind frá öðrum vörumerkjum.  Auk þess 

eru dönsku lögin skýrari þar sem þau fela í sér annars vegar sérstaka efnisreglu og hins vegar 

sérstaka formreglu. Það sama á við um ákvæði tilskipunarinnar. Væri að mati höfundar rétt að 

taka upp sambærilega formreglu og fram kemur í § 15 (4)(1) dönsku vörumerkjalaganna hér á 

landi.  

Ákvæði um alþekkt merki má finna í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Ólíkt efnislega 

ákvæðinu í 2. mgr. 4. gr. vml. um vel þekkt merki er ákvæði 7. tölul. í raun einungis 

formregla. Ákvæðið er þannig formleg skráningarhindrun en þó án þess að ljóst sé hversu 

langt verndin samkvæmt ákvæðinu nær, enda gefur orðalag ákvæðisins það ekki skýrt til 

kynna. Af greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 má ráða að 

ætlunin hafi verið að lögfesta ákvæði Parísarsamþykktarinnar og TRIPS samningsins um 

þessi merki enda var ein af ástæðum þess að ákveðið var að ráðast í heildarendurskoðun 

vörumerkjalaga sú að tryggja að alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hafði undirgengist 

væru uppfylltar.. Því má álykta sem svo að í 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. felist vernd sú sem 

Parísarsamþykktin og TRIPS samningurinn gera ráð fyrir og að vernd samkvæmt ákvæðinu sé 

í raunhafa á allan hátt sambærileg þeirri vernd sem 2. mgr. 4. gr. vml. veitir vel þekktum 

merkjum. Með lögleiðingu 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar og 16. gr. TRIPS samningsins 

er því ljóst að Kodak reglan á einnig við um alþekkt merki, eins og merki skv. 7. tölul. 1. mgr. 

14. gr. vml. hafa verið nefnd í ritgerð þessari, og er sérstaklega tiltekið í TRIPS samningnum, 

sem víkkar út verndina samkvæmt Parísarsamþykktinni, að verndin skuli ná til ólíkrar vöru og 

þjónustu.458 Í íslenskri skráningarframkvæmd hefur það verið staðfest að 7. tölul. 1. mgr. 14. 

                                                            
458 Michael Blakeney: The protection of well-known trademarks, sótt á vefsíðu Alþjóðahugverkastofnunarinnar, 
www.wipo.int, þann 24.2.2009. 
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gr. vml. byggi á ákvæðum þessara samninga, sjá t.a.m. úrskurði áfrýjunarnefndar í ÚÁ nr. 

2/2001 (SEROPRAM), ÚÁ nr. 11/2003 (CORDON BLUE) og ÚÁ nr. 6/2003 (AC). Þar kom 

fram hjá nefndinni m.a. að einstökum aðildarríkjum hefði verið heimilt að veita víðtækari 

vernd á grundvelli 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki 

væru  skráð né notuð í því landi. Slíkt hafi verið gert hér á landi með ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 

14. gr. vml. Þá má nefna ákvarðanir ELS sem í a.m.k tveimur tilfellum hefur beitt ákvæðinu á 

þann hátt að síðara merki fékkst ekki skráð sbr. ákvarðanir ELS nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN) og 

ákvörðun ELS nr. 17/2006 (Olympus).  

Hvað alþekktu merkin varðar er nauðsynlegt að líta til danskra laga með hugsanlegar 

lagabreytingar í huga. Þannig hafa Danir í vörumerkjalögum sínum skýrlega lögfest þessa tvo 

alþjóðlegu samninga og endurspeglast vernd sú sem þeir veita í lögunum. Þannig er í dönsku 

lögunum að finna tvö ákvæði um alþekkt merki, annars vegar um alþekkt merki sem 

skráningarhindrun og hins vegar ákvæði um efnislega vernd alþekktra merkja. Telur höfundur 

æskilegt að sambærilegt ákvæði yrði jafnframt lögfest hér á landi. Slíkt myndi auka skýrleika 

laganna til muna og treysta undirstöður verndarinnar sem slíkum merkjum er veitt. Slíkt 

myndi jafnframt draga úr vafa um það að ákvarðanir danskra dómstóla og stjórnvalda á sviði 

vörumerkjaréttar hefðu fordæmisgildi hér á landi en nú þegar ákvæði laganna eru svo ólík má 

velkjast í vafa um það. 

Fyrir liggur að alþekkt og vel þekkt merki hafa ólíkan bakrunn. Vel þekkt merki þurfa að 

vera skráð eða notuð í landi þar sem óskað er eftir aukinni vernd, en nægilegt er að alþekkt 

merki séu vel þekkt í landinu án þess að það hafi sérstaklega verið notað þar eða skráð. Þessi 

munur skýrir tilvist sérstakra lagaákvæða um hvora tegund fyrir sig. Með skiptingu í vel þekkt 

merki og alþekkt merki er í raun verið að stigskipta verndinni og er þannig gert ráð fyrir því 

að merki þurfi að vera þekktari þegar um alþekkt merki er að ræða. Þannig hefur einnig verið 

viðurkennt að alþekkt merki njóti ríkari vernd, sbr. umfjöllun um sterk og veik merki í kafla 

4.7, enda má gera ráð fyrir því að þorri almennings þekki merkin, sama hvort þau er skráð hér 

á landi eða ekki. Hins vegar, líkt og kom fram í kafla 4.5. um skilgreiningu hugtaksins „vel 

þekkt merki“, þá voru gerðar sömu kröfur til þess hversu vel merki eru þekkt hvað varðar vel 

þekkt merki í General Motors málinu459 og alþekkt merki í tilmælum WIPO460 en á báðum 

stöðum er gengið út frá því að merki þurfi að vera þekkt hjá markhóp vörunnar eða 

                                                            
459 EBD, mál C-375/97, ECR 1999, bls. I-05421. 
460 Sjá á vefsíðu WIPO http://wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/ sótt 24. 02.2009. 
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þjónustunnar sem merkið er notað á. Þannig virðast sömu kröfur vera gerðar til 

þekkingarinnar en einungis á mismunandi grundvelli. 

Að öllu framangreindu virtu telur höfundur því ljóst að Kodak reglan eigi bæði við um vel 

þekkt og alþekkt merki. Þannig liggi ljóst fyrir að hún eigi við um 2. mgr. 4. gr. vml. þar sem 

sérstaklega er tiltekið að veitt sé vernd á grundvelli hennar sem nær til ólíkrar vöru og 

þjónustu og þannig hefur reglunni verið beitt í framkvæmd. Því má hins vegar ekki gleyma að 

þegar Kodak reglan varð til upprunalega var henni ætlað að taka til heimsmerkjanna 

svokölluðu sem 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. tekur til. Með ákvæði 3. mgr. 16. gr. TRIPS 

samningsins þar sem vel þekktum merkjum er veitt vernd gegn notkun á eins eða líku merki 

fyrir ólíkar vörur og þjónustu var Kodak reglan í raun lögfest sem vernd fyrir alþekkt merki. 

Þar sem Ísland er aðili að þeim samningi þá má því draga þá ályktun að hún hafi gildi hér á 

landi líkt og gengið var út frá við samningu núgildandi vörumerkjalaga. Hefur þessa skoðun 

einnig verið staðfest í framkvæmd íslenskra stjórnvalda. Niðurstaðan verður því sú að Kodak 

reglan um vernd vel þekktra merkja á bæði við um vel þekkt merki á grundvelli 2. mgr. 4. gr. 

vml. og um alþekkt merki í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. þó  þörf sé á skýrara lagaákvæði 

um hið síðarnefnda í íslensk vörumerkjalög. 
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Ákvörðun ELS nr. 1/2005 (MASTER) 
Ákvörðun ELS nr. 3/2005 (BOTOX) 
Ákvörðun ELS nr. 6/2005(DUREX) 
Ákvörðun ELS nr. 16/2005 (FOLDA) 
Ákvörðun ELS nr. 4/5/6 2006 (VIRGIN) 
Ákvörðun ELS nr. 17/2006 (Olympus) 
Ákvörðun ELS nr. 8/2008 (SKYWO) 
Ákvörðun ELS nr. 11/2008(SCHEINOS) 
Ákvörðun ELS nr. 16/2008 
(SIMA/HUSQUARNA)  
Ákvörðun ELS nr. 17/2008(ELKO) 
 
Dómar Hæstaréttar Danmerkur 
UfR.1981:1024 SH (CHANEL)  
UfR. 1991:697 H (COCA-LINE)  
UfR 1997: 795 SH (AFTER EIGHT) 
UfR 2007:1896 H (FISHERMAN) 
UfR 2007:1941 SH (ROLLS ROYCE) 
 
Ákvarðanir dönsku Einkaleyfastofunnar 
Ákvörðun 2002:56 frá 6. júní 2003  
Ákvörðun 2002:68 frá 9. janúar 2004  
Ákvörðun 2006:9 30. nóvember 2006   
 
Dómar dómstóls EB: 
EBD, mál C-251/95, ECR 1997 
EBD, mál C-39/97, ECR 1998 
EBD, mál C-108&109/97, ECR 1999 
EBD, mál C-342/97, ECR 1999 
EBD, mál C-375/97, ECR 1999 
EBD, mál C-299/99, ECR 2001 
EBD, mál C-383/99, ECR 2001 
EBD, mál C-206/01, ECR 2002 
EBD, mál C-273/00, ECR 2002 
EBD, mál C-292/00  ECR 2003 
EBD, mál C-191/01, ECR 2003 
EBD, mál C-408/01, ECR 2003 
EBD, mál C-48/05, ECR 2007 
EBD, mál C-328/06, ECR 2007 
EBD, mál C-102/07, ECR 2008 
EBD, mál C-252/07, ECR 2008



 


