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Úrskurður Hugverkastofunnar 

í andmælamáli 
nr. 1/2022 

21. nóvember 2022 
 
 
 
Þann 19. maí 2021 lagði KBV ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648. Óskað 
var skráningar fyrir veitingaþjónustu í flokki 43. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. október 2021. 
 
Með erindi, dags. 13. desember 2021, andmælti Könnun Legal skráningu merkisins f.h. LUX Club ehf. Andmælin 
byggja á ruglingshættu við merki andmælanda, LUX, sem hafi verið notað hér á landi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 
1. tl. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).  
 
Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.  

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar 
dags. 12. maí 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna.1  
 
 
Niðurstaða 

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.  

Andmæli gegn skráningu merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, byggja á því að andmælandi hafi verið 
byrjaður að nota merkið LUX í tengslum við opnun skemmtistaðar í Keflavík undir því merki áður en eigandi 
lagði inn umsókn sína um skráningu merksins Lúx og því sé um ruglingshættu að ræða með vísan til eldri réttar 
hans á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.  
 
Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merki andmælanda og merki eiganda 
verður fyrst að skera úr um það hvort að andmælandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.  
 
Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur 
verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. laganna2 í greinargerð með frumvarpi 
því sem varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið 
vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að 
þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir 
yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að það eigi við um 
vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.  
 
Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast fyrir notkun er litið til þess sem kemur fram í 5. gr. vml. 
en þar er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. 
átt við það að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til 
sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út, 

 
1 Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er 
unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012. 
2 Lögum um vörumerki var breytt með lögum nr. 70/2020. Engar efnislegar breytingar urðu á ákvæði 3. gr. laganna.   
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merki sé notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum eða merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti 
eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa 
um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. 
dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA). 
 
Í vörumerkjarétti gildir meginreglan fyrstur kemur, fyrstur fær að öðrum skilyrðum fullnægðum, svo sem um 
sérkenni og aðgreiningarhæfi. Frá þessari meginreglu eru nokkrar undantekningar svo sem eldri réttur á 
grundvelli notkunar.  
 
Skráning vörumerkis er eignarréttur og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi, m.a. á grundvelli andmæla, 
er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu 
sína með fullnægjandi og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast 
vegna notkunar liggur þannig hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda. 
 
Mat á notkunargögnum 

Við mat á því hvort eldri réttur hafi stofnast með notkun er ávallt miðað við umsóknardag merkisins sem 
andmælt er; hér þann 19. maí 2021. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum sem sýna notkun sem átt hefur sér 
stað eftir þann tíma. Enn fremur er ekki unnt að taka mið af ódagsettum gögnum.  
 
Til stuðnings fullyrðingu sinni um að til vörumerkjaréttar hafi stofnast á grundvelli notkunar leggur andmælandi 
fram skjáskot af Instagram sögu (story), afrit af samskiptum við Ölgerðina, m.a. í tengslum við húsnæði 
tilvonandi skemmtistaðar andmælanda o.fl., staðfestingu á skráningu léns, mynd af vörumerki andmælanda og 
myndir frá tónleika- og skemmtistaðnum LUX. Enn fremur tiltekur andmælandi að til stuðnings undirbúningi að 
opnun skemmtistaðar undir nafninu LUX hafi húsaleigusamningur verið undirritaður í byrjun júní 2021 og eins 
kemur fram í greinargerð andmælanda að starfsfólk Ölgerðarinnar hafi verið að vinna með orðið LUX í 
samskiptum sínum við andmælanda.  
 
Hluti þeirra gagna sem andmælandi leggur fram er ódagsettur en þar er um að ræða mynd af lítillega stílfærðu 
vörumerki andmælanda og myndir af húsnæði sem merktar er með viðkomandi vörumerki. Hugverkastofan 
getur því ekki haft umrædd gögn til hliðsjónar við mat á því hvort að til vörumerkjaréttar hafi stofnast með 
notkun. Þá er í greinargerð andmælanda vísað til húsaleigusamnings, en afrit af umræddum samningi fylgdi ekki 
með gögnum andmælanda auk þess sem slíkur samningur varðar aðeins leigu á húsnæði en ekki t.d. 
undirbúning að markaðssetningu eða notkun merkis.  
 
Þau gögn sem eru dagsett eru skjáskot af Instagram sögu, sem samkvæmt athugun Hugverkastofunnar er af 
Instagram síðu andmælanda, tölvupóstsamskipti við Ölgerðina og staðfesting á skráningu léns sem hins vegar er 
dagsett eftir umsóknardag merkis eiganda, en samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum var lénið luxclub.is skráð 
14. júlí 2021 en umsóknardagur merkis eiganda er 19. maí 2021. Ekki er því unnt að leggja umræddar 
upplýsingar um lénið til grundvallar við matið.  
 
Í tölvupóstsamskiptum við Ölgerðina, dags. 21. apríl 2021, kemur vissulega fram að andmælandi hafi í huga 
orðið LUX fyrir skemmtistað í Reykjanesbæ en af öðrum samskiptum að dæma varða þau fyrst og fremst önnur 
atriði en vörumerkið, svo sem húsnæði o.fl. Þá liggja ekki fyrir önnur gögn er renna stoðum undir þá fullyrðingu 
að starfsfólk Ölgerðarinnar hafi verið að vinna með heitið LUX eins og andmælandi heldur fram.  
 
Skjáskot af Instagram sögu andmælanda, af hans persónulega Instagram aðgangi, sýna framkvæmdir við 
húsnæði það sem hann tók á leigu. Fyrstu myndir og myndbrot af framkvæmdum birtust í byrjun maí 2021, þó 
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ekki sé hægt að segja til um nákvæma dagsetningu en ljóst er að það var fyrir 19. maí 20213 en það er ekki fyrr 
en í júlí sama ár sem heiti hins fyrirhugaða skemmtistaðar er opinberað á Instagram sem LUX.  
 
Með vísan til framlagðra gagna er það mat Hugverkastofunnar að andmælandi hafi fyrst í júlí 2021 byrjað að 
undirbúa markaðssetningu fyrir skemmtistað í Reykjanesbæ þegar heiti staðarins og vörumerki þess var 
opinberað. Myndir og myndbrot frá framkvæmdum við húsnæði er að mati stofnunarinnar ekki notkun eða 
undirbúningur að markaðssetningu í skilningi 5. gr. vml. Þrátt fyrir að andmælandi nefni í tölvupóstsamskiptum 
hvaða heiti hann hafi í huga í apríl 2021 er það mat stofnunarinnar að það eitt sýni ekki fram á notkun í 
atvinnustarfsemi og falli ekki undir notkun í skilningi ákvæðis 5. gr. vml. án þess að vera stutt öðrum gögnum.  
 
Önnur atriði 

Í greinargerð andmælanda kemur fram að eigandi hins andmælta merkis hafi ekki hafið raunverulega notkun á 
vörumerkinu fyrir þá þjónustu sem skráning þess nær yfir heldur hafi andmælandi aðeins séð ástæðu til að vera 
á undan andmælanda að fá merkið skráð hjá Hugverkastofunni.  
 
Stofnunin bendir á að ekki er gerð krafa um það að notkun merkis sem skráð er sé hafin á umsóknardegi. Hins 
vegar er gerð sú krafa til eiganda skráðra vörumerkja að raunveruleg notkun þess sé hafin innan fimm ára frá 
því að skráningarferli lauk, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml. 
 
Samantekt 

Að mati Hugverkastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu andmælanda að hann 
eigi eldri rétt á grundvelli notkunar og í ljósi þess verður ekki tekin efnisleg afstaða til ákvæðis 1. tl. 14. gr. vml. 
Andmæli gegn skráningu merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, eru því ekki tekin til greina.  

 

 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins Lúx (orðmerki), nr. V0121648, skal halda gildi sínu. 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Hann L. Karlsdóttir 
Lögfræðingur 

 
 

 

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar 

innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist háskóla-, 

iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt. 

 
. 

 
3 Greinargerð andmælanda er dagsett 13. desember 2021 og skjáskot af Instagram sögu sýnir við það tímamark að sagan hafi fyrst 
hafist og birst 30 vikum áður. Samkvæmt athugun Hugverkastofunnar var það um eða fyrir 17. maí 2021.  
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