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Ákvörðun Einkaleyfastofunnar 
nr. 6/2019

4. febrúar 2019

Þann 17. júlí 1998 lagði Hvíta Húsið ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins  

, sbr. umsókn nr. 1460/1998. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í 
flokkum 35, 39 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. október 1998, sbr. 
skráning nr. 1088/1998. 

Með erindi, dags. 9. mars 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Efnis ehf., um að 
skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). 
Krafan byggði á 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.  

Meðan á meðferð málsins stóð lagði beiðandi inn þrjár greinargerðir og eigandi tvær. Með 
erindi Einkaleyfastofunnar þann 10. október 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið.1 

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki 
hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að 
Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 
13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera 
skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.  

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merkinu NICELAND, sbr. 
umsókn nr. V0108218, hér á landi tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 31, 35 og 40 auk 
þess sem hann hafi notað vörumerkið NICELAND í rekstri sínum. Vörumerkjaumsókn beiðanda 
hefur verið synjað að svo stöddu, að hluta til í flokki 35, á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. 
mgr. 14. gr. vml., við það merki sem krafist er niðurfellingar á. 

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan sýnt að beiðandi eigi lögmætra 
hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum 
skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og 
er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar. 

1 Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með
greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.
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Í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku 
ákvarðana og þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Merkið 

, sbr. vörumerkjaskráning nr. 1088/1998 er skráð fyrir þjónustu í 
flokkum 35, 39 og 41 en merki beiðanda hefur eingöngu verið synjað að svo stöddu fyrir 
tilgreininguna inn- og útflutningsþjónusta í flokki 35, á þeim grundvelli að hún skarist við 
tilgreininguna rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki 35 í hinu skráða merki. Í ljósi framangreinds 
ákvæðis stjórnsýslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmæta 
hagsmuni af því að fá merkið fellt niður í heild sinni heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða 
merki kemur í veg fyrir að hann fái sitt merki skráð. 

Notkunarleysi sbr. 25. gr. vml. 
Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun 
Einkaleyfastofunnar ef vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. 
laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis 
hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða 
þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. 
Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, 
sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án 
takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 
varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að 
hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Beiðandi heldur því fram að eigandi hafi ekki notað vörumerki sitt fyrir þá þjónustu sem það er 
skráð fyrir samfellt í fimm ár, sbr. 25. gr. vml. Bendir hann á að eigandi beri sönnunarbyrði fyrir 
því að merkið hafi verið notað með þeim hætti sem áskilið er, sbr. áðurnefndan dóm 
Hæstaréttar nr. 437/2008. Þá bendir beiðandi einnig á að þau gögn sem eigandi leggur fram til 
sönnunar á notkun merkisins séu ófullnægjandi og geti ekki leitt til þess að hafna beri kröfunni. 

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í 
skilningi ákvæðisins er m.a. átt við 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 og merki sé notað í auglýsingum, 
bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. 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. áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli 
nr. 437/2008. 

Meðal framlagðra gagna eiganda í málinu eru nytjaleyfissamningar sem eigandi telur sýna fram 
á notkun orð- og myndmerkisins NICELAND, annar frá júní 2003 en hinn frá janúar 2014. 



3

Samkvæmt samningunum hafa nytjaleyfishafar heimild til þess að nota vörumerkið NICELAND 
annars vegar vegna gerðar, kynningar og sýningar kvikmyndar og hins vegar vegna gerðar, 
kynningar og sölu ljósmyndabókar. Þá lagði eigandi einnig fram ódagsetta útprentun af vef 
Heimkaupa þar sem bókin NICELAND er til sölu og ódagsett kynningarefni þar sem merkið 
NICELAND kemur fram. Að mati stofnunarinnar bera framlögð gögn ekki með sér notkun orð- 
og myndmerkisins. 

Eins og áður hefur komið fram telur stofnunin að beiðandi eigi aðeins lögmætra hagsmuna að 
gæta að hluta, þ.e. fyrir rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki 35. Undir tilgreininguna fellur 
þjónusta við að aðstoða fyrirtæki við rekstur, svo sem í tengslum við áætlanagerð, stjórnun, 
skipulag o.fl. Slík þjónusta er gjarnan veitt af fyrirtækjum sem sérhæfa sig í fyrirtækjarekstri 
fyrir aðra, þ.e. til að mynda í viðskiptaráðgjöf.2 

Það er mat Einkaleyfastofunnar að framlögð gögn eiganda í málinu sýni ekki fram á notkun 
vörumerkisins fyrir rekstur og stjórnun fyrirtækja í flokki 35. Þar sem eigandi merkisins hefur 
ekki sýnt fram á notkun fyrir framangreinda tilgreiningu ber hann sjálfur hallann af skorti á 
sönnun hvað notkun á merki hans varðar. 

Krafa um að skráning vörumerkisins  verði felld úr gildi er því tekin til 
greina að hluta.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins NICELAND (orð- og myndmerki) nr. 1088/1998 skal felld úr gildi fyrir rekstur 
og stjórnun fyrirtækja í flokki 35. 

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað úrskurði 
Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar til áfrýjunarnefndar 
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, 

2 Sjá skýringar við flokk 35 á vef Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO):  
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/20180101/classheadings/?explanatory_notes=s
how&lang=en&menulang=en
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vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá 
áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.
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