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Úrskurður Hugverkastofunnar 
nr. 1/2020 

8. janúar 2020 
 

Þann 11. september 2018 lagði Hárækt ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins  nr. 

V0110342. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31, 35 og 44. Með erindi, dags. 24. 

október 2018, var skráningu merkisins hafnað að hluta í flokki 35 á grundvelli ruglingshættu við virka 

atvinnustarfsemi, þ.e. VAXA ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).1 Ekkert svar 

barst frá umsækjanda og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. febrúar 2019 fyrir allar tilgreindar 

vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 31 og 44 og auglýsingastarfsemi í flokki 35. Önnur tilgreind þjónusta í flokki 

35 var felld niður. 

 

Með erindi, dags. 20. febrúar 2019, andmælti Vaxa ehf. skráningu merkisins. Andmælin byggja á því að hið 

skráða merki sé of líkt heiti fyrirtækis andmælanda, Vaxa ehf., sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sem stofnað hafi 

verið og skráð árið 2003. 

 

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

stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.2 Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 26. júní 2019, var 

aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.  

 

 

Niðurstaða 

Ruglingshætta við virka atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til 

að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Hér eins og endranær er það skilyrði að um líka eða svipaða 

starfsemi sé að ræða til að ruglingshætta sé fyrir hendi.  

 

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum kemur fram í athugasemdum um 4. tl. 1. mgr. 14. 

gr. laganna að hugtakið atvinnustafsemi beri að skýra nokkuð rúmt og ekki sé eingöngu átt við séreignarfélög, 

hlutafélög eða önnur félög viðskiptalegt eðlis heldur einnig heiti sjóða, samtaka, safna og opinberra stofnana. 

Við meðhöndlun umsókna skuli Hugverkastofan kanna hvort til séu svipuð heiti á atvinnustarfsemi. Þá kemur 

fram að það sé skilyrði að um virka atvinnustarfsemi sé að ræða.  

                                                      
1 Synjun varðaði eftirtalda þjónustu í flokki 35: Rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; heildsölu- og 
smásöluþjónusta/þjónusta smásöluverslana/þjónusta við smásöluverslanir í tengslum við matvæli, grænmeti, 
kryddjurtir/krydd og ávexti, slík þjónusta er einnig látin í té í gegnum raftæknilega/tölvutæka miðla, til dæmis í gegnum 
vefsíður og smáforrit; kynning á vörum og þjónustu fyrir aðra með auglýsingaefni og kynningarefni m.a. á Netinu/í gegnum 
raftæknilega/tölvutæka miðla. 
2 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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Meginreglan er sú að vörumerki má ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsemi annars manns og getur eigandi 

starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slík heiti. Við mat á því hvort ruglingshætta sé á milli 

vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi skiptir meginmáli að heiti starfseminnar hafi sérkenni og 

aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem 

fyrirtækið starfar á og þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir.  

 

Eigandi heldur því fram að andmælandi hafi aðeins að takmörkuðu leyti notað heiti sitt í atvinnustarfsemi og því 

hvorki stofnað til vörumerkjaréttar með skráningu vörumerkis né með notkun þess í skilningi 5. gr. vml. 

Vörumerkjaréttur stofnast með notkun eða skráningu, sbr. 3. gr. vml. Skráning félags eða fyrirtækis getur þó 

einnig skapað ákveðinn rétt en í vörumerkjalögunum er gert ráð fyrir því að virk atvinnustarfsemi geti komið í 

veg fyrir skráningu vörumerkis, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hugtakið virk atvinnustarfsemi er túlkað á þann veg 

að atvinnustarfsemi teljist virk þar til fyrirtæki er formlega afskráð úr fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra.  

 

Andmælandi byggir andmæli sín á því að um ruglingshættu sé að ræða við virka atvinnustarfsemi, sbr. 

framangreint, en ekki á grundvelli eldri réttinda í formi notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Fyrirtæki 

andmælanda var skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra árið 2003 og hefur ekki verið afskráð. Með vísan til 

þess telur Hugverkastofan að atvinnustarfsemi andmælanda sé virk og hafi verið það þegar umsókn um 

skráningu merkisins var lögð inn.   

 

Merkjalíking 

Fyrirtæki andmælanda, Vaxa ehf., er skráð í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra og er ÍSAT atvinnugreinaflokkunin 

46.90.0 Blönduð heildverslun. Telja verður að orðið vaxa hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. 

gr. vml. fyrir umrædda starfsemi, en orðið merkir skv. Snöru veforðasafni m.a stækka, gróa, dafna. Vörumerki 

eiganda er það sama og skráð fyrirtækjaheiti andmælanda og því algjör sjón- og hljóðlíkingin til staðar.  

 

Vöru- og þjónustulíking 

Hvað skörun varðar með vörum og þjónustu eiganda og þjónustu andmælanda þá er merki eiganda skráð fyrir 

ýmiss konar vörur og þjónustu í flokkum 29-31 og 44 og auglýsingastarfsemi í flokki 35. Eins og að framan 

greinir er starfsemi andmælanda blönduð heildverslun. Nánari útskýringu á því hvað felst í þeirri tilgreiningu má 

finna á heimasíðu Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, en þar segir 46.90.0 Blönduð heildverslun: Heildverslun með 

ýmiss konar vörur án sérhæfingar. Þá er skráður tilgangur félagsins m.a. flytja inn og út vörur, bókhald, ráðgjöf, 

fjármálasýsla.  

 

Þegar umsókn um skráningu merkisins  var lögð inn var óskað skráningar fyrir ýmiss konar þjónustu 

í flokki 35. Það var mat Hugverkastofunnar að merki eiganda hafi verið í ruglingshættu við virka 

atvinnustarfsemi andmælanda og synjaði umsókninni fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 35 að undanskilinni 

auglýsingastarfsemi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og var tilgreind þjónusta í flokki 35 felld niður 

og umsóknin samþykkt og skráð að öðru leyti óbreytt.  

 

Við mat á ruglingshættu milli vörumerkis og virkrar atvinnustarfsemi eiga sömu sjónarmið við eins og á milli 

tveggja vörumerkja, þar á meðal sjónarmið varðandi mat á vöru- og/eða þjónustulíkingu. Við almennt 

ruglingshættumat er það sjónarmið ríkjandi að því líkari sem merkin eru þeim mun ólíkari geta 
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vörurnar/þjónustan verið og öfugt. Hugverkastofan hefur á fyrri stigum málsins fellt niður þá þjónustu sem þótti 

skarast á við virka atvinnustarfsemi andmælanda. Að mati Hugverkastofunnar er að öðru leyti ekki til að dreifa 

líkingu með vörum og þjónustu eiganda og starfsemi andmælanda.  

 

Athugasemd við málsmeðferð 

Andmælandi gerir athugasemd við málsmeðferð Hugverkstofunnar og telur að stofnunin hefði átt upplýsa hann 

um umsókn eiganda.  

 

Hugverkastofan bendir á að allar umsóknir um skráningu vörumerkja eru rannsakaðar með hliðsjón af ákvæðum 

vörumerkjalaga, þ.e. hvort að merki sem sótt er um fullnægi skilyrðum laganna. Slík athugun er tvíþætt. Í fyrsta 

lagi er kannað hvort að merki uppfylli almenn skráningarskilyrði, svo sem um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 

1. mgr. 13. gr. vml. og í öðru lagi er kannað hvort að merki fari gegn öðrum réttindum, sbr. 1. mgr. 14. gr. vml., 

t.d. hvort það sé of líkt þegar skráðu merki, brjóti gegn höfundarréttarvörðu efni annars aðila eða hvort í 

merkinu felist eitthvað sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Við rannsókn á 

merki því sem hér um ræðir var það afstaða Hugverkastofunnar að ruglingshætta væri til staðar að hluta við 

virka atvinnustarfsemi andmælanda.  

 

Málsmeðferð samkvæmt vörumerkjalögum gerir ekki ráð fyrir því að þriðji aðili, þ.e. eigandi hugsanlega betri 

réttar, sé upplýstur um fyrirliggjandi umsókn enda getur verið ógjörningur fyrir stofnunina að vita hver sá aðili 

er. Lögin gera hins vegar ráð fyrir ákveðnum úrræðum til handa aðilum sem telja á rétt sinn gengið.3 Verði aðili 

þess áskynja að merki hafi verið skráð sem hann telur ganga á rétt sinn er að finna úrræði til að bregðast við því 

í 22. gr. vml., en samkvæmt ákvæðinu getur hver sem er andmælt skráningu merkis innan tveggja mánaða frá 

skráningu. Hafi aðili misst af fresti til að andmæla eða lengri tími er liðinn frá skráningu er unnt að fara fram á 

niðurfellingu merkis skv. 30. gr. a. vml. að nánari skilyrðum uppfylltum.  

 

Hugverkastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi 

vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu.4 Stofnunin getur því eingöngu tekið 

efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar 

til þess í skilningi vörumerkjalaga. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga 

nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. 

 

Samantekt 

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að merkjalíking sé til staðar með 

merki eiganda og virkri atvinnustarfsemi andmælanda sé ruglingshætta ekki til staðar þar sem ekki sé fyrir að 

fara vöru- og þjónustulíkingu milli þeirrar þjónustu sem firmaheitið auðkennir og þeirra vara og þjónustu sem 

hið andmælta merki er skráð fyrir. Andmæli gegn skráning merkisins nr. V0110342 eru því ekki 

tekin til greina. 

 

 

 

                                                      
3 Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 8/2014 og 10/2014 kemur fram að þriðji aðili verði ekki 
aðili máls fyrr en að merki hefur verið skráð og andmælafrestur byrjaður að líða.  
4 Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan. 
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Úrskurðarorð 

 

Skráning merkisins  nr. V0110342 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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