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Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 14/2019

10. desember 2019

Þann 27. desember 2015 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að 

Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1279757 , 
færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um 
skráningu fyrir vörur í flokki 14. Með erindi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 10. ágúst 2016, var 
skráningu merkisins hafnað í heild á grundvelli ruglingshættu, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við merki 
andmælanda, THINK DIFFERENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1210085. Í kjölfar greinargerðar umsækjanda 
endurskoðaði stofnunin afstöðu sína. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2017 fyrir eftirtaldar 
vörur:

 Flokkur 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in 
this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch 
dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, 
presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

Með erindi, dags. 15. september 2017, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Apple, Inc. 
Andmælin byggja á ruglingshættu, sbr. 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu báðir aðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi stofnunarinnar, dags. 19. júní 
2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi 
gagna.1

Niðurstaða

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 
Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. 
gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi 
ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett 
að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við 
ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. 

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. 

http://www.hugverk.is/
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Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð 
hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. 
Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort 
sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá 
sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir 
augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi 
vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti 
valdið.2  

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru: 

THINK DIFFERENT

Alþjóðleg skráning nr. 1210085
Alþjóðleg skráning nr. 1279757

Merki andmælanda Hið andmælta merki

Sjónlíking
Merki andmælanda er orðmerki en merki eiganda er orð- og myndmerki sem felur í sér lítillega stílfært letur. Að 
mati Hugverkastofunnar er sjónlíking til staðar á milli merkjanna sem um ræðir. Bæði merkin byrja á 
bókstafnum T, bæði merkin innihalda tvo orðhluta og er sá fyrri svipaður að lengd í merkjunum og inniheldur að 
hluta til sömu bókstafi þó þeir séu ekki endilega á sama stað í orðinu. Þá innihalda bæði merkin orðið different 
sem seinni orðhluta. Að mati stofnunarinnar er hvorugur orðhluta merkjanna ráðandi umfram hinn þar sem 
orðin í merkjunum hafa ekki þýðingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Í 
vörumerkjarétti er þó áhersla að jafnaði lögð á upphaf orðs eða fyrri hluta merkja.3 

Hljóðlíking
Að mati Hugverkastofunnar er um nokkra hljóðlíkingu að ræða með merkjunum þar sem þau innihalda bæði 
orðhlutann different, samanber framangreint. Framburður fyrri hluta merkjanna er þó að einhverju leyti ólíkur, 
þ.e. annars vegar „þink“ og hins vegar „tikk“. 

Merkingarlíking
Hinn sameiginlegi orðhluti framangreindra merkja, different, merkir samkvæmt ensk-íslenskri veforðabók Snöru 
frábrugðinn, ólíkur, öðruvísi eða mismunandi. Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið THINK að hugsa eða íhuga 
og orðið TICK merkir tif. Að mati stofnunarinnar er því um takmarkaða merkingarlíkingu að ræða. 

Vörulíking
Við mat á því hvort vörulíking sé fyrir hendi þarf að taka tillit til ýmissa þátta er tengjast viðkomandi vörum, en 
mat á því hvort um ruglingslega líkar tilgreiningar sé að ræða fer fram á grundvelli þeirra viðmiða sem mótast 
hafa í framkvæmd, m.a. hjá Evrópudómstólnum og hjá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 
Stofnunin lítur því m.a. til eðlis og tilgangs varanna, til þess að hvaða markhópi vörurnar beinast, hvort um 
tengdar vörur sé að ræða, hvort vörur séu gjarnan notaðar saman og hvort notast sé við sömu eða svipaðar 
dreifingar- og söluleiðir.4

Hið andmælta merki er skráð fyrir precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated 
therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, 
charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-

2 C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr. 
3 T-146/06, Sanofi-Aventis gegn OHIM, 49. mgr. 
4 Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha g. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.), 23. mgr.
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precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, 
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, 
namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, 
movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces 
í flokki 14. 

Merki andmælanda er skráð fyrir computers hardware; hand held computers; personal digital assistants; 
portable digital audio players; electronic organizers; cables, computer programs for personal information 
management; database management software; electronic mail and messaging software; database 
synchronization software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; 
operating system software; data synchronization programs; application development tool programs; computer 
fonts, typefaces, type designs and symbols; computer software for use in providing multiple user access to a 
global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a 
wide range of information; computer software for use as a programming interface; computer software for use in 
network server sharing; local networking software; computer software for matching, correction, and 
reproduction of color; computer software for use in video editing; computer software for use in enhancing text 
and graphics; computer software for use in font justification and font quality; computer software for use to 
navigate and search a global computer information network, as well as, organize and summarize the 
information retrieved; computer software for use in word processing and database management; computer 
software for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audio, video and other digital data; computer software for analyzing and 
troubleshooting other computer software; computer game software; computer graphics software; computer 
search engine software í flokki 9. 

Merkin sem um ræðir eru hvort um sig skráð fyrir fjölmargar tilgreiningar, annars vegar í flokki 14 og hins vegar 
í flokki 9, samanber framangreint. Þær vörur sem hinu andmælta merki er ætlað að auðkenna eru vörur úr 
góðmálmum, svo sem skartgripir og úr ásamt vörum í tengslum við það, t.d. hylki og ólar sem almennt eru til 
sölu í skartgripaverslunum. Vörur andmælanda eru tæknilegs eðlis, svo sem vélbúnaður og hugbúnaður sem 
almennt eru til sölu í raftækjaverslunum eða á netinu, t.d. í snjallforritaverslunum. Það er mat stofnunarinnar 
að eðli og tilgangur varanna sem um ræðir sé ólíkur og óalgengt að vörurnar séu notaðar saman, auk þess sem 
þær beinist hvorki að sama markaði né fáist í sömu verslunum. Það er því mat stofnunarinnar að vörulíking sé 
ekki til staðar. 

Stofnunin bendir á að við mat á ruglingshættu ber að líta til heildarmyndar þeirra merkja sem um ræðir, en í 
vörumerkjarétti er almennt litið svo á að því ólíkari sem vörurnar eru þeim mun líkari þurfa merkin að vera og 
öfugt. 

Þá byggir andmælandi á að um ruglingshættu við alþekkt merki sé að ræða, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Tilvísun 
til ákvæðisins var þó ekki rökstudd af hálfu andmælanda og verður því ekki tekin til nánari athugunar.   

Þrátt fyrir að merkjalíking sé til staðar er það mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að ekki 
sé um ruglingshættu að ræða milli merkjanna, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu 

merkisins  , alþjóðleg skráning nr. 1279757 eru því ekki tekin til greina.
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Úrskurðarorð

Skráning merkisins , alþjóðleg skráning nr. 1279757 skal halda gildi sínu.

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