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Úrskurður Hugverkastofunnar 

nr. 14/2025 
4. júlí 2025 

 
 
 
 
Þann 19. janúar 2023 lagði Árnason Faktor ehf., f.h. SANY GROUP CO., LTD, Kína (hér eftir eigandi), inn umsókn 

um skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki) nr. V0129047. Óskað var skráningar fyrir vörur í 
flokkum 7 og 12. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. ágúst 2023 fyrir eftirtaldar vörur:1 
 
Flokkur 7: Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad constructing machines; 

diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting 
machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working machines; drilling rigs, 
floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft couplings [machines]; transmission shafts, 
other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors 
and engines. 

 
Flokkur 12:  Trucks; concrete mixing vehicles; automobile chassis; hydraulic circuits for vehicles; bearings for vehicles; asphalt 

transfer vehicles; forklift trucks; sprinkling trucks; hose carts; mine cars; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; remote control vehicles, other than toys; trucks with a crane feature incorporated; motors for land vehicles; 
trailers [vehicles]; dump trucks; vans [vehicles]. 

 
Með erindi, dags. 12. október 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Mercedes-Benz 
Group AG, Þýskalandi (hér eftir andmælandi). Andmælin byggja m.a. á ruglingshættu við átta skráð, vel þekkt og 
alþekkt Mercedes-Benz vörumerki andmælanda sem og langvarandi notkun þeirra, sbr. 4. gr. og 1. og 2. tl. 14. 
gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Nánar tiltekið byggja andmælin m.a. á eftirtöldum innlendum 
skráningum: 

•  Alþjóðleg skráning nr. 1089903 

•  Nr. V0005989 

•  Alþjóðleg skráning nr. 997904 

•  Nr. V0002501 

 
1 Í greinargerð eiganda, dags. 24. júlí 2024, var óskað eftir breytingum á tilgreiningum í flokki 12 með þeim hætti að tilteknar 
tilgreiningar voru felldar brott úr vörulistanum. Eftir standa nú tilgreiningarnar: Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits 
for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated í flokki 12. 
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•  Nr. V0000957 

•  Alþjóðleg skráning nr. 1554431 

•  Alþjóðleg skráning nr. 871834 

•  Alþjóðleg skráning nr. 818377 

 

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

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, 
dags. 30. desember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna.2  
 

Niðurstaða 

Lagagrundvöllur og þau merki sem andmælin byggja á 
 
Í 22. gr. vml. kemur fram að andmæli skuli rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá 
birtingardegi ásamt því að uppfylla þær kröfur sem fram komi í reglugerð um vörumerki. Í 3. tl. 4. mgr. 26. gr. 
reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 
(rgl.) er kveðið á um að andmæli skuli hafa að geyma grundvöll andmæla, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða 
sem þau byggja á, ásamt því á hvaða eldri réttindum þau byggja, ef við á. Orðalag 22. gr. vml., sbr. 3. tl. 4. mgr. 
26. gr. rgl. gefur því til kynna að grundvöllur andmæla, jafnt lagagrundvöllur sem og þau eldri réttindi sem á er 
byggt þegar það á við, skuli skýrlega tilgreind í andmælum. 
 
Í andmælum, dags. 12. október 2023, er varðandi lagagrundvöll byggt á 4. gr. og 1. og 2. tl. 14. gr. vml. Í 
greinargerð til stuðnings andmælunum, dags. 24. nóvember 2023, er tilvísun til 3. tl. 14. gr. og 1. mgr. 3. gr. vml. 
bætt við. Svo virðist sem tilvísun til 3. tl. 14. gr. vml. sé innsláttarvilla þar sem ekki er frekar vísað til þess 
ákvæðis í málatilbúnaði andmælanda. Verður ákvæðið því ekki tekið til nánari skoðunar.  
 
Enn fremur kemur fram í greinargerðinni að notkun á (ótilgreindu) myndmerki andmælanda, sem hafi aukist 
stöðugt frá því fyrir 1930, sé sjálfstæð forsenda andmælanna til viðbótar við skráningar í hans eigu. Andmælin 
beri að taka til greina á grundvelli mikillar notkunar. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast 
með notkun þarf að vera ljóst út frá framlögðum gögnum og rökstuðningi málsaðila við hvaða vörumerki er átt. 
Andmælandi leggur fram gögn sem sýna að vörumerki hans (í ýmsum útfærslum) eigi sér áratuga langa sögu hér 
á landi. Að mati Hugverkastofunnar er hins vegar hvorki ljóst miðað við framlögð gögn né málatilbúnað 
andmælanda að öðru leyti hvort byggt er á tilteknu myndmerki hans hvað varðar vörumerkjarétt á grundvelli 
notkunar og þá hvaða myndmerki og fyrir hvaða vörur og/eða þjónustu rétturinn er talinn ná til. Með vísan til 
þessa telur Hugverkastofan ekki tilefni til að taka frekari afstöðu til ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., sbr. einnig 
3. tl. 4. mgr. 26. gr. rgl.  
 
 
 

 
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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Ruglingshætta, sbr. 1. tl. 14. gr. vml.  

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. tl. 2. 
gr. vml. Í 2. tl. 4. gr. laganna kemur enn fremur fram að í einkarétti til vörumerkis felist að eigandi þess geti 
bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins 
eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef 
hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.   

Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki í vörumerkjaskrá ef hætt er við ruglingi með merkinu 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 er talin vera fyrir hendi er 
hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer 
fram út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað 
merkið fyrir augum hverju sinni. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkja er talin vera eins eða svo 
lík að ætla megi að ruglingur geti átt sér stað.3 Þá er almennt talið að því ólíkari sem merki eru, þeim mun 
skyldari eða svipaðri megi vörur eða þjónusta vera og öfugt. Svo unnt sé að skrá réttindi samhliða þegar 
ruglingshætta er talin vera til staðar þarf samþykki rétthafa hins eldra merkis að koma til. 

 

Vöru- og/eða þjónustulíking 

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru 
meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og 
hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort tengsl þeirra séu með þeim hætti að þær bæti hvor 
aðra upp (e. complementary). Þessi sjónarmið komu m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 
(CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði áfrýjunarnefndar  í máli nr. 9/2007 (EBIVOL /SEBIVO), þar sem vísað 
var m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX/ARTEX).  

Hið andmælta merki hefur, eftir ósk eiganda um takmörkun á vörulista, verið birt til skráningar fyrir eftirfarandi 
vörur: 

Flokkur 7: Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; railroad 
constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; conveyors [machines]; 
cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps 
[parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-
laying machines; coal-cutting machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine 
working machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; shaft 
couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; bearings [parts of 
machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines. 

Flokkur 12: Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; 
mine cars; trucks with a crane feature incorporated. 

Alls sex merki eiganda sem byggt er á eru skráð fyrir vörur í flokki 12 og alls fimm merki eru skráð fyrir vörur í 

flokki 7. Merki eiganda, t.d. merkið , alþjóðleg skráning nr. 1089903 er m.a. skráð fyrir tilgreiningarnar 
machines and machine tools í flokki 74 og vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water í flokki 12. 

Merkið , alþjóðleg skráning nr. 997904 er m.a. skráð fyrir machines for metal, wood and plastic working í 
flokki 7 og motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class) í flokki 12. 

 
3 Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.  
4 Þó skal þess getið að umrædd tilgreining fengist ekki skráð í óbreyttri mynd í dag þar sem hún þykir of víðtæk. 
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Það liggur fyrir að merkin sem hér eru borin saman eru í flestum tilvikum skráð fyrir tengdar vörur í sömu 
flokkum, þ.e. vélar (e. machines) í ýmsum útfærslum í flokki 7 og bifreiðar (e. vehicles) af mismunandi gerðum í 
flokki 12. Þá er a.m.k. í einhverjum tilvikum um að ræða vörur í vörulista hins andmælta merkis sem falla undir 
víðtækari tilgreiningar í vörulistum hinna skráðu merkja andmælanda, t.d. í því tilviki sem rakið er hér að ofan 
varðandi alþjóðlega skráningu andmælanda nr. 997904. Er því um vörlíkingu að ræða að mati stofnunarinnar, í 

einhverjum tilfellum algjöra, nema hvað varðar alþjóðlegar skráningar andmælanda nr. 871834  og 

818377  sem innihalda hvorki flokk 7 eða 12.  

 

Líkindi með merkjunum 

Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til 
skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis 
séu meira áberandi en aðrir, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. 

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:  
 
 

 

 
Nr. V0129047 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1089903 

 

 
Nr. V0005989 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 997904 

 

 
Nr. V0002501 

 

 
Nr. V0000957 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1554431 
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Alþjóðleg skráning nr. 871834 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 818377 

 

Hið andmælta merki Merki andmælanda 

  
Merki eiganda, sem er orð- og myndmerki, inniheldur stílfærða mynd fyrir ofan orðhlutann SANY, sem ritaður er 
með þykkum svörtum hástöfum. Myndhluti merkisins er hringur sem inniheldur þríarma / þríhyrnt svart tákn, 
með þremur fylltum örmum sem skarast/tengjast saman, að vissu leyti eins og keðja og kljúfa hringinn að litlu 
leyti. Fyrir miðju má sjá hvítt gat/holu. Að mati stofnunarinnar er táknið merkingarlaust en í erindi eiganda 
kemur fram að um sé að ræða mynd af „ófullgerðum hring þar sem tölustafurinn „1“ kemur þrisvar fyrir í 
hringnum innanverðum“. Merkið uppfyllir að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og 
aðgreiningarhæfi sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. enda hefur orðhlutinn SANY enga merkingu á íslenskri tungu og hvorki 
hann né myndhlutinn þekkta tengingu við viðkomandi vörur. Stofnunin telur báða þætti merkisins, orðhlutann 
sem og myndhlutann, vera jafn áberandi. 
 
Merki andmælanda eru alls átta talsins. Þau eiga það öll sameiginlegt að innihalda þríarma stjörnu, í örlítið 
mismunandi útfærslum þó. Í öllum tilfellum er þríarma stjarnan í formi keilulaga arma sem mætast fyrir miðju, 
sem er alfarið þakin. Skyggingar armanna eru mismunandi, ýmist eru armarnir svartir án skygginga eða brotnir 
upp í formi skygginga. Í sex tilfellum kemur þríarma stjarnan fyrir inni í hring. Í einu tilfelli er merkið án hrings, 

þ.e. merkið  . Í einu tilfelli er um að ræða orð- og myndmerki, þ.e. merkið , sem inniheldur 
jafnframt orðhlutana MERCEDES BENZ auk viðbótar stílfærslu í formi skreytinga í fylltum hring merkisins, sem 
vegna stærðar og staðsetningar eru minna áberandi en stjarnan í heildarmynd merkisins. Öll merki andmælanda 
uppfylla að mati stofnunarinnar skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. 
vml. enda hafa orðin sem koma fram í merki nr. V0000957 enga merkingu á íslensku og hvorki þau né myndhluti 
merkjanna allra sérstaka tengingu við þær vörur eða þjónustu sem merkin eru skráð fyrir. 
 

Sjón- og hljóðlíking 
 
Í greinargerð andmælanda kemur fram að við mat á ruglingshættu út frá heildarmynd merkja hafi sjónlíking 
mest áhrif. Vísar andmælandi m.a. í úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir 
áfrýjunarnefnd) nr. 9/2016 (myndmerki) máli sínu til stuðnings.5 Að mati eiganda er ruglingshætta hins vegar 
ekki fyrir hendi, m.a. með vísan til þess að hið andmælta merki inniheldur einnig hinn sérkennandi orðhluta 
SANY sem hafi enga tengingu eða líkingu við merki andmælanda sem og í ljósi ólíkrar stílfærslu merkjanna sem 
hér eru borin saman. 
 
Merki andmælanda, þ.e.a.s. þau skráðu merki sem andmælin byggja á, eru alls átta talsins líkt og rakið hefur 
verið. Í öllum merkjum er um mynd af þríarma stjörnu að ræða þó í mismunandi útgáfum. Að mati 

 
5 Stofnunin bendir á að í umræddu máli var merkið sem ágreiningur laut að (yngra merkið) án orðhluta. Hér inniheldur hið 
andmælta merki einnig orðhlutann SANY.  



 
 
 
 
 

6 / 10 

Hugverkastofunnar má e.t.v. helst greina væga sjónlíkingu á milli merkjanna sem hér eru borin saman hvað 

varðar eftirfarandi útfærslu á myndmerki andmælanda: . Það sem þó helst greinir merkin að frá hinu 

andmælta merki , fyrir utan orðhlutann SANY, er mismunandi útfærsla á hinu þríhyrnda tákni, sem 
er þykkari/grófari í merki andmælanda og minnir e.t.v. á þrjá samsetta hluta af keðju auk þess sem skörun 
armanna þriggja innbyrðis sem og gagnvart hringnum utan um táknið er með frábrugðnum hætti. Þá er þríarma 

stjarnan í merki andmælanda skyggð t.d. í tilfelli útfærslunnar  og grá/silfurlit t.d. í tilfelli útfærslunnar 

.  
 
Með hliðsjón af því að framsetning á merkjum málsaðila er í heild sinni nokkuð ólík, sbr. framangreinda 
umfjöllun, er það mat Hugverkastofunnar að sjónlíking með tilliti til heildarmyndar merkjanna sé einungis væg. 

Hvað hljóðlíkingu varðar á milli merkjanna og þá er hún engin að mati stofnunarinnar, 
enda eiga orðin SANY og MERCEDES BENZ enga þætti sameiginlega.  
 

Merkingarlíking 
 
Að mati stofnunarinnar er merkingarlíking ekki til staðar. Engin tenging er á milli umræddra orðhluta, SANY og 
MERCEDES BENZ auk þess sem telja verður hið þríarma tákn í hinu andmælta merki merkingarlaust en táknið í 
hinum skráðu merkjum megi fremur líta á sem þriggja arma stjörnu, líkt og andmælandi sjálfur heldur fram.  
 
Niðurstaða stofnunarinnar hvað varðar sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu er sú að merkjalíking sé einungis væg 
enda innihalda merkin þar sem við á ólíka orðhluta og sjónlíking er væg þar sem hún er fyrir hendi. Þá er það 
almennt viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta, líkt 
og á við hvað varðar hið andmælta merki, að orðhlutinn hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhlutinn sökum 
þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu 
frekar en að lýsa myndhlutanum, sbr. t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-539/15 (SILICIUM ORGANIQUE G5 
LLR-G5).6  
 
Heildarmat á ruglingshættu 
 
Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að til staðar sé algjör vörulíking í einhverjum tilvikum hvað varðar vöru- og 
þjónustulista umræddra merkja er það mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar merkjalíking með 
merkjunum nema að takmörkuðu leyti, sbr. framangreint. Það er því mat Hugverkastofunnar að neytendur geri 
sér grein fyrir því að um ólík og ótengd merki sé að ræða, einkum í ljósi þess að merki eiganda felur í sér hinn 
áberandi og sérkennandi orðhluta SANY auk þess sem framsetning þríarma táknsins í hinu andmælta merki og 
svo þríarma stjörnunnar í merkjum andmælanda er mismunandi.  
 

 
6 Sjá einkum 54. mgr. dómsins. 
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Þá er ekki fallist á það með andmælanda að sjónarmið um merkjafjölskyldu (e. family of marks) eigi við í máli 
þessu, líkt og t.d. í dómi Evrópudómstólsins nr. T-518/13 (MACCOFFEE) sem andmælandi vísar til. Líkt og rakið 
hefur verið telur stofnunin merkjalíkingu á milli umræddra merkja sem hér eru borin saman einungis vera væga. 
Með vísan til þess verður ekki talið að neytendur komi til með að draga þá ályktun að merkin tilheyri öll sömu 
merkjafjölskyldunni. Til þess að svo geti verið gengur stofnunin almennt út frá því að hinn sameiginlegi þáttur 
merkja þurfi að vera eins eða næstum eins og fyrirsjáanlegar líkur á því að neytendur telji að merkin eigi sér 
sama viðskiptalegan uppruna en ekkert liggur fyrir í málinu sem staðfestir slíka upplifun neytenda á notkun 
merkjanna.7  
 
Þá telur stofnunin tilefni til að fjalla sérstaklega um athyglisstig neytanda varðandi kaup á þeim vörum sem hið 
andmælta merki stendur fyrir. Að mati stofnunarinnar samanstendur umræddur neytendahópur (e. relevant 
public) fyrst og fremst af sérfræðingum/fagaðilum á viðkomandi sviði, en sótt er um t.d. concrete mixing 
vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated í flokki 12 
og concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines í flokki 7. Ljóst er að 
neytendur slíkra vara eru sérfræðingar sem alla jafna má ganga út frá að séu með hátt athyglisstig, í ljósi þess 
hve sérhæfðar vörurnar eru. 
 
Þá eru bifreiðar (bæði almennar sem og sérhæfðar) í flokki 12 taldar vera á meðal þeirra vara þar sem 
sérstaklega hátt athyglisstig neytenda er fyrir hendi við kaup á slíkum vörum. Athyglisstig neytenda er almennt 
talið vera hærra þegar um dýrar vörur er að ræða, vörur sem varða öryggi þeirra eða eru sérlega tæknilegar 
flóknar. Hinn almenni neytandi fær oftast aðstoð fagaðila við val og kaup á slíkum vörum og ekki er talið að 
neytendur versli sér t.d. bifreið, hvort sem hún er ný eða notuð, sem og varahluti þeirra með sama hætti og 
þegar um dagleg/hversdagsleg kaup er að ræða. Má því alla jafna ganga út frá því að neytendur séu sérlega 
upplýstir við slík kaup.8 Stofnunin telur að heimfæra megi sömu röksemdir yfir á kaup á umræddum vörum í 
flokki 7, þ.e. vélar og parta af vélum þar sem um sérhæfðar, tæknilega flóknar og oft á tíðum dýrar vörur er að 
ræða. 
 
Með hliðsjón af því að merkjalíking er einungis talin væg sem og háu athyglisstigi neytenda með hliðsjón af 
vörulista hins andmælta merkis er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að 
ruglingi geti valdið í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. þrátt fyrir vörulíkingu í ákveðnum tilvikum. 

 
Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.  
 
Í andmælum er enn fremur byggt á því að vörumerki andmælanda feli í sér heimsfræga mynd sem sé alþekkt í 
skilningi 2. tl. 14. gr. vml. Þar sem ekki er vísað til tiltekinnar skráningar hvað þetta varðar, sbr. framangreint 
verður við úrvinnslu þessa máls miðað við átta skráð réttindi andmælanda sem og framlögð gögn. 
 
Í 2. tl. 14. gr. vml. er tekið fram að ekki skuli skrá merki ef hætt er við ruglingi á því og merki sem telst alþekkt í 
skilningi 6. gr. a. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir 
Parísarsamþykktin), hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í skýringum við ákvæðið í 
frumvarpi til laga nr. 71/2020 segir að tilgangur þess sé að veita vörumerkjum sem teljast þekkt þvert á 
landamæri sérstaka vernd. Samkvæmt 6. gr. a. (bis) ber aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar að virða rétt 
vörumerkja sem eru alþekkt.  

 
7 Evrópudómstóllinn hefur mótað ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo um merkjafjölskyldu geti verið að ræða, 
sbr. einkum dómur í máli nr. T-194/03 Bainbridge, 123. – 127. mgr. Þar sagði að sýna þurfi fram á notkun a.m.k. þriggja 
merkja sem eru til þess fallin að mynda fjölskyldu (bera öll ákveðið/n einkenni) og að neytendur komi til með að álíta hið 
andmælta merki sem part af þeirri fjölskyldu. 
8 Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-486/07 (Ford Motor), 27. - 38. mgr. Í málinu var jafnframt talið unnt að ganga út 
frá háu athyglisstigi neytenda þegar um kaup á varahlutum bifreiða sem varða öryggi væri að ræða. 
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Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml., verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um 
túlkun á 6. gr. a. (bis) Parísarsamþykktarinnar.9 Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst 
vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 4. gr. tilmælanna, þarf til þess að 
hætt sé við að merki ruglist við (e. conflict) alþekkt merki að vera til að mynda um endurgerð eða eftirlíkingu að 
ræða á því merki í heild eða á sérkennandi hluta þess (e. essential part thereof). Líkindin þurfa því að vera slík að 
tenging geti skapast milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að 
almenningur villist á þeim.  
 
Inntak ákvæðis 2. tl. 14. gr. vml. um alþekkt merki er því ruglingshætta í þeim skilningi að merki sem sótt er um 
skráningu fyrir og/eða er grundvöllur andmælamáls sé eins eða líkt alþekktu merki auk þess sem vörur/þjónusta 
þurfa að vera eins eða líkar, í skilningi a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmæla WIPO. Stofnunin telur í máli þessu umrætt 
skilyrði a. liðar 1. mgr. 4. gr. tilmælanna ekki vera uppfyllt þar sem merkin sem um ræðir eru að mati 
Hugverkastofunnar ekki þess eðlis að hætta sé talin á að almenningur villist á þeim, þrátt fyrir að vörurnar sem 
um ræðir teljist eins eða líkar í ákveðnum tilvikum. Framlögð gögn andmælanda í máli þessu eru ekki til þess 
fallin að breyta því mati en ekki nægir það eitt og sér að merki andmælanda hafi verið notuð mjög lengi hér á 
landi til að synjunargrundvöllur 2. tl. 14. gr. geti átt við. Andmæli á þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til 
greina. 
 
Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml. 
 
Þá er á því byggt af hálfu andmælanda að myndmerki hans hafi verið notað lengi á Íslandi og hafi verið vel þekkt 
á skráningardegi hins andmælta merkis þann 19. janúar 2023 í skilningi 4. gr. vml.   
 
Í ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. er tekið fram að eiganda merkis sé heimilt að banna notkun á merki sem er eins eða 
líkt10 vörumerkinu hans í þeim tilvikum sem það er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar 
vörur og þjónustu. Það skilyrði er enn fremur sett að vörumerkið teljist vera vel þekkt hér á landi og notkunin 
hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.  
 
Ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. tók breytingum með lögum nr. 71/2020 til samræmis við tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (vörumerkjatilskipunin). 
Breytingin fól í sér þá viðbót að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera án réttmætrar ástæðu svo 
ákvæðið gæti átt við. Í nánari skýringum við ákvæðið var vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-65/12 
(Leidseplein gegn Red Bull) þar sem tekið var fram m.a. að réttmæt ástæða fyrir notkun vel þekkts vörumerkis 
gæti verið þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd hins vel þekkta merkis. Markmiðið væri því að 
skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af því að nota eins eða líkt merki. Tiltekin sjónarmið eins og til hvers 
orðspor merkis nær í huga neytenda og líkindi vara og/eða þjónustu sem merkin standa fyrir yrði að hafa í huga 
við það mat. 
 
Af hálfu andmælanda er vísað til sömu fylgiskjala undir umfjöllun um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. Þau gögn 
sem andmælandi leggur fram snúa fyrst og fremst að langri notkun merkja MERCEDEZ BENZ hér á landi. Þannig 
leggur umsækjandi fram bókina Auðnustjarnan : Saga Mercedes-Benz í máli og myndum eftir Örn Sigurðsson, 
sem gefin var út í Reykjavík árið 2017, sbr. fylgiskjal nr. 1. Andmælandi leggur áherslu á að þar komi fram að 
ökutæki andmælanda hafi verið seld hér á landi í skilningi vörumerkjalaganna a.m.k. frá því fyrir 1930. Árið 1954 

 
9 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO (1999), aðgengilegt hér: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf (hér eftir tilmælin).  
10 Framkvæmd Evrópudómstólsins gefur til kynna að það kunni að vera vikið örlítið frá hinu hefðbundna ruglingshættumati á 
milli merkja þegar vernd vel þekkts vörumerkis er metin, af því gefnu að sýnt sé fram á að viðkomandi neytendur myndi 
tengingu á milli umræddra merkja. Af þeim sökum mun Hugverkastofan taka 3. tl. 4. gr. vml. til nánari skoðunar í máli þessu 
jafnvel þótt stofnunin hafi þegar greint frá því að stofnunin telji almenna ruglingshættu ekki fyrir hendi í máli þessu. Sjá t.d. 
leiðbeiningar (Guidelines) meðferðar andmælamála hjá Evrópsku Hugverkastofunni (EUIPO) varðandi þetta: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1982314/trade-mark-guidelines/3-2-the-similarity-of-the-signs  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1982314/trade-mark-guidelines/3-2-the-similarity-of-the-signs
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hafi fyrsta sýning á Mercedes-Benz bifreiðum á Íslandi verið haldin. Í auglýsingum um sýninguna megi sjá mynd 
af vörumerki andmælanda, þ.e. á bls. 130 - 132 í fyrrnefndri bók. Fylgiskjöl nr. 2 – 9 eru umfjallanir og 
auglýsingar er varða vörumerki andmælanda hér á landi og leggur andmælandi áherslu á að gögnin sýni að 
myndmerki hans hafi birst í auglýsingum hér á landi a.m.k. frá sjötta áratugnum. Þá er fylgiskjal nr. 10 afrit af 
grein af vefsíðunni „FAMOUS LOGOS“, dags. 29. september 2008, þar sem fjallað er um frægð „Mercedes Logo“ 
þar sem myndmerki andmælanda kemur fyrir.  
 
Sem rökstuðning fyrir skilyrðum 4. gr. vml. vísar andmælandi í umfjöllun á bls. 13 í áðurnefndri bók um 
Mercedez-Benz, sbr. fylgiskjal 1. Þar sé vísað í merki andmælanda sem „þekktasta vörumerki heims“ auk þess 
sem andmælandi segir ekki „þörf á að staðfesta þá alkunnu staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda á 
Íslandi“ og vísar í áðurgreind fylgiskjöl því til stuðnings. Þá er vísað í dóm Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 vegna 
auðkennisins Eimskip og að í því máli hafi 2. mgr. 4. gr. vml. verið beitt án þess að nokkur gögn væru lögð 
fram.11 Þar hafi verið byggt á alþekktum staðreyndum og það sama eigi að eiga við í þessu máli og því fylgi með 
bókin (fylgiskjal 1) og örfáar heimildir af ótal mörgum um frægð merkisins. Loks vísar andmælandi til nokkurra 
dóma Evrópudómstólsins sem varða aukna vernd frægra merkja, svo sem hvað varðar vörur- og þjónustu, auk 
áðurnefnds úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 9/2016 (myndmerki).  
 
Hins vegar þá fjallar andmælandi hvorki um né leggur fram gögn er varða það skilyrði ákvæðisins að notkun 
eiganda sé án réttmætrar ástæðu eða hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika hins þekkta 
merkis. Þá er ekki að finna umfjöllun um orðspor merkja andmælanda í málatilbúnaði hans eða öllu heldur 

hvernig notkun eiganda á merki sínu kynni að rýra slíkt orðspor.  
 
Af hálfu eiganda er fjallað samhliða um 2. tl. 14. gr. og 3. tl. 4. gr. vml. og á það bent að strangar kröfur séu 
gerðar til mats á því að merki teljist vera þekkt og sýna þurfi fram á slíkt með umfangsmiklum gögnum um 
notkun. Á engan hátt geti framlögð gögn andmælanda hafa sýnt fram á það enda séu þau fá og innihaldi ekki 
markaðsrannsóknir eða slíkt. Af hálfu eiganda er því byggt á því að á engan hátt hafi verið sýnt fram á að merki 
andmælanda sé vel þekkt í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. T.d. er á það bent að framlögð gögn sanni með engu móti 
stöðu merkis andmælanda í markaðslegum eða vörumerkjalegum skilningi. Því er enn fremur hafnað að notkun 
eiganda á merki sínu feli í sér misnotkun á merki andmælanda eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor þess. 
 
Stofnunin telur að í máli þessu sé óumdeilt að myndmerki andmælanda, í ýmsum útfærslum með sameiginlega 
meginþætti þó, hafi verið notað mjög lengi hér á landi fyrir a.m.k. fyrir bifreiðar. Til vitnis um það má t.d. benda 
á þær skráningar sem andmælin byggja á en sú elsta er frá árinu 1937, auk þess sem framlögð gögn 
andmælanda styðja við þá fullyrðingu að einhverju leyti. Hins vegar liggur ekkert fyrir í málinu um orðspor 
merkjanna hér á landi, markaðshlutdeild þeirra, sölutölur eða önnur gögn er varða notkun þeirra á markaði hér 
á landi. Auk þess liggja engar röksemdir eða gögn fyrir um mögulega tengingu á milli merkja andmælanda og 
hinu andmælta merki, þ.e. er varða mögulega tengingu á milli þeirra á meðal neytenda. 
 
Stofnunin telur ljóst af ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. að því er ætlað að ná til notkunar á öðru merki en því sem telst 
vera vel þekkt án réttmætrar ástæðu með þeim hætti að það skaði hið vel þekkta merki. Þau gögn sem lögð 
hafa verið fram í máli þessu sýna aðeins fram á notkun merkis/merkja andmælanda hér á landi auk fullyrðinga 
um meinta frægð merkisins/merkjanna sem þó er ekki studd með haldbærum gögnum svo sem gögn sem sýna 
fram á tiltekið orðspor á meðal markhópsins hér á landi.12 Þá bera þau ekki með sér sönnun fyrir því og það 

 
11 Í umræddu máli þótti notkun orðsins „eimskip“ í tölvupóstfangi ótengds aðila brjóta gegn 2. mgr. 4. gr. vml. Var því um að 
ræða tilvik þar sem viðskiptalegt auðkenni Eimskips var tekið upp í óbreyttri mynd. Stofnunin fellst ekki á að atvik í þessu 
máli séu sambærileg. 
12 Hér vísast t.d. til leiðbeininga (Guidelines) meðferðar andmælamála hjá Evrópsku Hugverkastofunni (EUIPO) varðandi 
sönnun fyrir því að tiltekið eldra merki sem sækist eftir aukinni vernd á grundvelli orðspors búi yfir slíku orðspori. Segir m.a. 
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hefur heldur ekki verið rökstutt af hálfu andmælanda, að hvaða marki notkun eiganda á merkinu  fyrir 
þær vörur sem merkið stendur fyrir í flokkum 7 og 12 getur talist vera án réttmætrar ástæðu eða hafi í för með 
sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Verður ákvæði 3. tl. 4. gr. vml. og 
rökstuðningur aðila, þ.m.t. vísan til fordæma Evrópudómstólsins, því ekki tekin til nánari skoðunar. Andmæli á 
þessum grundvelli verða þ.a.l. ekki tekin til greina. 
 
Samantekt 

Það er mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir væga sjónlíkingu sem og vörulíkingu í ákveðnum tilvikum þegar 
merki eiganda og andmælanda eru borin saman sé heildarmynd merkjanna ólík og merkjalíking ekki nægileg til 
að ruglingshætta verði talin vera fyrir hendi, sbr. 1. tl. 14. gr. vml. Sjónarmið um merkjafjölskyldur verða ekki 
talin breyta því mati. Þá var 2. tl. 14. gr. vml. ekki tekinn til nánari skoðunar þar sem merkin sem um ræðir verða 
ekki talin ruglingslega lík. Þá var ekki fallist á að 3. tl. 4. gr. vml. ætti við þar sem ekki var talið sýnt fram á að 
merki andmælanda byggju yfir sérstöku orðspori hér á landi eða hvernig merki eiganda kynni að rýra slíkt 
orðspor eða notkun eiganda á merki sínu gæti talist vera án réttmætrar ástæðu að öðru leyti. 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0129047 skal halda gildi sínu. 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Sif Steingrímsdóttir 
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 menningar-, 

nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt. 

 
 
 

 
að slík gögn þurfi að vera skýr og sannfærandi og að ekki sé unnt að gefa sér forsendur í þeim efnum. Sjá: „The earlier mark 
deserves enlarged protection only if it ‘has a reputation’. It follows that the evidence must be clear and convincing, in the  
sense that the opponent must clearly establish all the facts necessary to safely conclude that the mark is known by a 
significant part of the public. The reputation of the earlier mark must be established to the satisfaction of the Office and not 

merely assumed.“ Sjá nánar hér: https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2045822/trade-mark-guidelines/3-1-4-1-
standard-of-proof.  
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Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  (SANY & three ones (orð- og myndmerki)), 

sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047 – greinargerð eiganda  

Tilvísun HUG: 202310-13205, 4.3  

Okkar tilvísun: I5999IS00 

Frestur: 24. júlí 2024  

 

 

 

 

Vísað er til erindis Hugverkastofu dags. 12. október 2023 þar sem tilkynnt var um andmæli gegn 

ofangreindri umsókn umbjóðanda okkar nr. V0129047. Einnig er vísað til greinargerðar andmælanda 

dags. 24. nóvember 2023, og fylgiskjala með henni. Umbjóðanda okkar var veittur frestur til 24. febrúar 

2024 til að leggja inn greinargerð í máli þessu, og eftir síðari frestveitingar er frestur okkar nú 24. júlí 

2024.  

 

Fyrir hönd umbjóðanda okkar förum við fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og að skráning 

vörumerkisins SANY & three ones, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047, haldi gildi sínu.  

 

Andmælandi, Mercedes-Benz Group AG, byggir andmælin sín á ruglingshættu, og vísar í grunn 

andmælunum frá 12. október 2023 til 1. og 2. tl. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45 frá 1997 (hér eftir „vml“) 

og 3. og 4. gr. vml. Í greinargerð til stuðnings andmælunum er framarlega vísað einnig til 3. tl. 14. gr. 

vml, þ.e. að eigandi hafi verið í vondri trú, en þar sem sá töluliður var ekki tiltekinn í grunn-

andmælunum, og engin umfjöllun er um hann í greinargerðinni gerum við ráð fyrir að um mistök hafi 

verið að ræða. 

 

Andmælin byggjast sem sagt annars vegar á fyrri réttindum í formi skráðra merkja og notkunar þeirra, 

og hins vegar á frægð merkis andmælanda og að merkið sé alþekkt. Við erum því alfarið ósammála að 

ruglingshætta sé með merkjum andmælanda og merki umbjóðanda okkar, og einnig því að andmælandi 

hafi sýnt fram á að merkið sitt sé alþekkt, sbr. 2. tl. 14. gr. vml.  
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Þrenging vörulista hins andmælta merkis í flokki 12. 

 

Merki umbjóðanda okkar óskast skráð fyrir yfirfarandi vörur: 

 

7: Concrete mixers [machines]; excavators; mixers [machines]; road building machines; 

railroad constructing machines; diggers [machines]; bulldozers; hoists; elevating apparatus; 

conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; derricks; wind turbines; 

hydraulic turbines; centrifugal pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps 

[machines]; concrete mixers [machines]; drilling machines; rail-laying machines; coal-cutting 

machines; extractors for mines; haulage apparatus [mining]; mine borers; mine working 

machines; drilling rigs, floating or non-floating; road rollers; steamrollers; mixing machines; 

shaft couplings [machines]; transmission shafts, other than for land vehicles; ball-bearings; 

bearings [parts of machines]; pneumatic controls for machines, motors and engines. 

 

12: Trucks; concrete mixing vehicles; automobile chassis; hydraulic circuits for vehicles; 

bearings for vehicles; asphalt transfer vehicles; forklift trucks; sprinkling trucks; hose carts; 

mine cars; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; remote control vehicles, other than 

toys; trucks with a crane feature incorporated; motors for land vehicles; trailers [vehicles]; 

dump trucks; vans [vehicles]. 

 

Fyrir hönd umbjóðanda okkar óskum við nú eftir að yfirstrikuðu vörunum í rauðu letri í flokki 12 hér að 

ofan verði eytt út, svo eftir standi einungis  “Concrete mixing vehicles; hydraulic circuits for vehicles; 

asphalt transfer vehicles; forklift trucks; mine cars; trucks with a crane feature incorporated”  

 

Skráningar andmælanda (1. tl 14. gr. vml) 

 

Hinar fyrri vörumerkjaskráningar andmælanda eru eftirfarandi: 

 

-  - Alþjóðleg skráning nr. 1089903 frá 2011 í öllum flokkum 

-  - Íslensk skráning nr. V0005989 frá 1969 í flokkum 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 & 14 

-  - Alþjóðleg skráning nr. 997904 frá 2009 í flokkum 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 25, 27, 28, 

34, 36, 37, 39 & 41 

-  - Íslensk skráning nr. V0002501 frá 1954 í flokkum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 & 28 

-  - Íslensk skráning nr. V0000957 frá 1937 í flokkum 1-14 og 16-34  

-  - Alþjóðleg skráning nr. 1554431 frá 2022 í flokkum 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 

24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 41 & 43 
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-  - Alþjóðleg skráning nr. 871834 frá 2006 í flokkum 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 & 34 

-  - Alþjóðleg skráning nr. 818377 frá 2004 í flokkum 9, 14, 16, 18, 25, 25, 28 & 34 

 

Við getum á engan hátt fallist á rök andmælanda og teljum merki umbjóðanda okkar fyllilega 

skráningarhæft þar sem ekki séu næg líkindi með ofangreindum merkjum andmælanda og merki 

umbjóðanda okkar . Máli okkar til stuðnings vísum við til eftirfarandi röksemda.   

 

ALMENNT UM RUGLINGSHÆTTU  

 

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 

1. tl. 2. gr. vml. Samkvæmt 1. tl. 14. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki nema með samþykki viðkomandi 

rétthafa ef hætt er við ruglingi á merkinu 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. Við mat á því hvort ruglingshætta 

er til staðar milli merkja er annars vegar skoðað hvort merkjalíking er til staðar, þ.e. hljóð-, sjón-, og 

merkingarlíking, og hins vegar vöru-og/eða þjónustulíking.1  

  

Grundvallarreglan við mat á ruglingshættu er að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt, 

eins og kemur fram í athugasemdum í greinargerð með 1. mgr. 4. gr. vml.:   

  

Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru 

ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess.   

  

Sömu sjónarmið komu fram í dómi Evrópudómstólsins (Court of Justice of the European Union, „CJEU“) 

í máli C-251/95, SABEL v Puma, Rudolf dassler Sport, þar sem eftirfarandi kom fram:  

  

The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all 

factors relevant to the circumstances of the case. [...] That global appreciation of the 

visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall 

impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and 

dominant components.2  

 

Þegar litið er til vörumerkisins  annars vegar og  og líkra merkja andmælanda hins 

vegar í fyrrgreindu samhengi, og þeirra vara sem þeim er ætlað að standa fyrir er það okkar mat að 

ekki sé ruglingshætta með vörumerkjunum.  
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MERKJALÍKING 

 

Við mat á því hvort tvö heiti séu svo lík að ruglingi geti valdið er að jafnaði horft til þriggja þátta. Í fyrsta 

lagi hvort sjónlíking sé svo lík að ruglingi geti valdið, þá hvort hljómlíking sé svo lík að ruglingi geti 

valdið og að síðustu hvort merking orðanna sé sú sama. 

 

Vörumerkin sem hér um ræðir eru eftirfarandi: 

 

1. 

 

Fyrri skráningar Merki umbj. okkar  

  

  ,   ,  

  

  

 

Myndmerki, alls 6 skráningar Orð- og myndmerki  

 

2. 

Fyrri skráning Merki umbj. okkar  

  

  

  

  

 

Myndmerki  Orð- og myndmerki  

 

3. 

Fyrri skráning  Merki umbj. okkar  

  

  

  

  

 

Orð-og myndmerki  Orð- og myndmerki  

 

Við bendum í fyrsta lagi á að ekki er sótt einungis um myndhluta vörumerkis umbjóðanda okkar heldur 

er merkið , þ.e. með orðinu SANY. Það aðgreinir strax merki umbjóðanda okkar frá merkjum 

andmælanda, þar sem orðið SANY eða lík orð eru aldrei notuð né skráð af andmælanda í tengslum við 
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merki sitt, heldur standa merkin ein eða með orðunum MERCEDES BENZ. Orðið SANY hefur enga 

merkingu á íslensku og er því mjög sérkennandi. 

 

Við bendum einnig á að Hugverkastofa hafnar skráningu merkja ef metin er ruglingshætta við fyrri skráð 

merki, en slíkt var ekki gert hér heldur var merkið  samþykkt til skráningar eftir mat á 

ruglingshættu.  

 

Ljóst er að við mat á ruglingshættu milli merkja er að jafnaði helst litið til orðhluta þeirra, og flestar 

skráningar andmælanda eru einungis myndmerki, og engin líkindi eru milli orðanna SANY og MERCEDES 

BENZ.   

 

Einungis eitt merki andmælanda inniheldur nokkra orðhluta, og eru þeir MERCEDES BENZ. Fyrri skráning 

andmælanda á umræddu merki, , hefur einnig afar ólíka stílfærslu í formi tvöfalds hrings 

með stafina á milli ásamt laufblöðum eða blómum. Þetta merki verður því að teljast afar ólíkt merki 

umbjóðanda okkar . 

 

Hvað varðar aðrar  fyrri skráningar andmælanda, sem allar eru myndmerki, eru merkin einnig 

nægjanlega ólík merki umbjóðanda okkar  svo ekki er ruglingshætta með merkjunum. 

 

Merkið  er einungis einföld svört þríarma stjarna. Merkin ,  og 

innihalda öll þríarma stjörnu sem er alfarið innan hringlögunar, og í sumum merkjanna eru skyggingar 

eða mynstur. Formin innan hringjanna eru keilulaga og þekja miðjuna alfarið. 

 

Myndhluti merkis umbjóðanda okkar samanstendur hins vegar af ófullgerðum hring þar sem 

tölustafurinn „1“ kemur þrisvar fyrir í hringnum innanverðum. Þessir þrír „1“ mynda saman þríhyrning, 

hver með fremsta hlutann samfastan neðsta hluta annars og er hvít gróf eða hola í miðjunni. Útlína 

hringsins er svo stungin í gegn af efsta hluta allra „1“ tölustafanna svo hringurinn er ekki heill. 

 

Við teljum því myndhluta merkjanna alls ekki nægjanlega líka til að nokkur ruglingshætta skapist fyrir 

neytendur, en ítrekum einnig að merki umbjóðanda okkar inniheldur hínn sérkennandi orðhluta SANY. 
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VÖRULÍKING  

Eins og fram kemur hér að ofan hefur umbjóðandi okkar þrengt vörur umsóknar sinnar í flokki 12, sem 

endurspeglar notkun merkis hans, sem er á sviði faratækja í formi vinnuvéla sem notast við 

steypuvinnslu og malbikun, sem og lyftara og krana í flokki 12, og véla á sama sviði í flokki 7. 

 

Einhverjar fyrri skráninga andmælanda dekka vörur í flokkum 7 og 12, en við bendum á að amk tvær 

skráninganna, alþjóðlegar skráningar nr. 871834 og 818377 innihalda ekki þá flokka né sölu á slíkum 

vörum í flokki 35, svo erfitt er að sjá nokkur líkindi milli varanna þar. 

 

Ljóst er að við mat á ruglingshættu milli merkja þarf að líta til samspils merkjanna annars vegar og 

vöru- og þjónustu hins vegar. Það sem ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjunum eru 

þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Þar sem það er ótvírætt mat okkar að 

vörumerki andmælanda eru verulega ólík hinu andmælta merki, er það okkar mat að einhver vörulíking 

geti ekki orðið til að ruglingshætta skapist með merkjunum. 

 

 

MEINT FRÆGÐ MERKJA ANDMÆLANDA 

 

Auk ruglingshættu byggir andmælandi mál sitt á því að merki hans sé „heimsfrægt“, sbr. 2. tl. 14. gr. 

vml. sem segir að vörumerki skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa 

ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar 

um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.  

 

Eins heldur andmælandi fram að merki hans teljist vel þekkt með vísan til 3. tl. 4. gr. vml. sem segir að 

í einkarétti eiganda vörumerkis felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og 

í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað, án 

réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér 

á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins 

þekkta merkis. 

 

Ljóst er að þröskuldur fyrir því að merki teljist alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml.  er verulega hár, og 

sýna þarf fram á slíkt með umfangsmiklum gögnum um notkun.  Á engan hátt geta innlögð gögn með 

greinargerð andmæladaga dags. 24. nóvember 2023 hafa sýnt fram á það. 

 

Með sama hætti hefur á engan hátt verið sýnt fram á að merki andmælanda sé vel þekkt í skilningi 3. 

tl. 4. gr. vml. eða að notkun merkisins  rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja 

andmælanda. 
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Gögn andmælanda sýna vissulega fram á að merki hans hafi að einhverju leyti verið notað hér á landi 

um árabil, en ekki er deilt um það. Í greinargerð andmælanda er haldið fram að ekki sé þörf á að 

staðfesta þá „alkunnu staðreynd að allir þekkja vörumerki andmælanda á Íslandi“ – án nokkurra gagna 

eins og markaðsrannsókna um slíkt.  Innlögð notkunargögn eru hins vegar fá, og við ítrekum að ekki 

hefur verið sýnt fram á með neinum hætti að merki andmælanda skuli teljast vel þekkt eða alþekkt í 

skilningi vörumerkjalaganna. Við förum því fram á að ekki verði litið til þessa við ákvörðun um 

ruglingshættu í máli þessu. 

 

 

SAMANTEKT 

 

Líkt og áður hefur komið fram er nauðsynlegt við mat á ruglingshættu milli vörumerkja að gæta að 

tengslum allra þeirra þátta sem koma til álita við það mat.  Heildarmynd þeirra merkja sem hér um 

ræðir er ekki það lík að ruglingi geti valdið, sérstaklega þegar litið er til orðhluta merkis umbjóðanda 

okkar, SANY. 

 

Á engan hátt hefur verið sýnt fram á með innlögðum gögnum að merki andmælanda geti talist vel þekkt 

hér á landi eða alþekkt í skilningi vörumerkjalaganna.  

 

Við innlögn umsóknar hins andmælta merkis framkvæmdi Hugverkastofa ruglingshættumat, líkt og fyrir 

allar umsóknir, og var merkið samþykkt til skráningar og birt þar sem engin ruglingshætta var 

metin með merkinu og neinum fyrri skráningum. 

 

Með vísan til þess að merkjalíking er ekki fyrir hendi með merkjunum, þá er það  mat okkar að ekki sé 

hætta á ruglingi með merkjunum og förum við þess því á leit við skráningaryfirvöld að andmælin verði 

ekki tekin til greina og að skráning vörumerkisins  (orð- og myndmerki), sbr. vörumerkjaumsókn 

nr. V0129047, haldi gildi sínu.  

 

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma fram með frekari rökstuðning eða leggja fram gögn á síðari 

stigum ef tilefni gefst til.  

 

 

 

Virðingarfyllst,  

Arnason Faktor  

 

María Kristín Gunnarsdóttir 

  



























 

 

Hugverkastofan 

Katrínartún 4 

105 Reykjavík  

 

Reykjavík 20. desember 2024  

 

 

 

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins  (SANY & three ones (orð- og myndmerki)), 

sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0129047 – seinni greinargerð eiganda hins andmælta merkis 

Tilvísun Hugverkastofunnar: 202310-13205, 4.3 

Okkar tilvísun: I5999IS00  

Frestur: 26. desember 2024  

 

Vísað er til erindis Hugverkastofunnar, dags. 12. október 2023, þar sem tilkynnt var um andmæli gegn 

ofangreindri umsókn umbjóðanda okkar nr. V0129047 auk erindis Hugverkastofunnar frá 28.11.2023, 

þar sem okkur var send greinargerð andmælanda Mercedes-Benz Group AG. Þá er einnig vísað í svar 

okkar við greinargerð andmælanda þann 24. júlí 2024 og erindis Hugverkastofunnar frá 26. nóvember 

síðastliðnum, þar sem okkur var send seinni greinargerð andmælanda, og var umbjóðanda okkar veittur 

frestur til 26. desember 2024 til að gera athugasemdir við seinni greinargerð andmælanda.   

 

Merkjafjölskylda  

Andmælandi byggir á því, í seinni greinargerð sinni, að sjónarmið um merkjafjölskyldu (e. family of 

marks) eigi við um merki andmælanda. Til þess að sjónarmið um merkjafjölskyldu eigi við þurfa tvö 

skilyrði að vera uppfyllt og eru þau skýrð á eftirfarandi hátt í EUIPO guidelines, hluta 2, kafla 6:  

Firstly, the proprietor of a series of earlier marks must submit proof of use of all the marks 

belonging to the series or, at the very least, of a number of marks capable of constituting a 

‘series’ (i.e. at least three).  

Secondly, the trade mark applied for must not only be similar to the marks belonging to the 

series, but must also display characteristics capable of associating it with the series. Association 

must lead the public to believe that the contested trade mark is also part of the series, that is 

to say, that the goods and services could originate from the same or connected undertakings. 

This may not be the case where, for example, the element common to the earlier series of marks 

is used in the contested trade mark, either in a different position from that in which it usually 

appears in the marks belonging to the series, or with a different semantic content.  

 

Samkvæmt ofangreindum skilyrðum þarf að minnsta kosti þrjú merki, í eigu sama aðila, að deila 

sérkenni sem tengja þessi merki saman og gefa neytendum til kynna að merkin komi frá sama eiganda. 

Einnig þarf hið andmælta merki að vera, ekki aðeins svipað, heldur að gefa neytendum tilefni til að 

halda að merkið sé hluti af merkjafjölskyldunni og komi frá sama eiganda. Þá er einnig tekið fram að 
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þetta eigi ekki við ef hið andmælta merki birtist í annarri mynd, en merkjafjölskyldan, eða hefur annan 

merkingafræðilegan tilgang.  

Líkt og fram kom í fyrstu greinargerð eiganda hins andmælta merkis þá er merkjalíking ekki til staðar 

með merkjunum sem um ræðir.  Merki eiganda hins andmælta merkis er orð- og myndmerkið  

Ljóst er að orðhlutinn SANY er mjög sérkennandi fyrir merkið og birtist orðið aldrei í merkjum 

andmælanda. Þá verður einnig að telja merkið í heild afar frábrugðið merkjum andmælanda og því 

sérkenni sem hann telur mynda merkjafjölskyldu. Í merkjum andmælanda birtist þríarma stjarna en 

stjarnan verður að teljast afar frábrugðin þeirri mynd sem birtist í merki eiganda hins andmælta merkis. 

Þá eru engar líkur á því að neytendur kunni að halda að merkin komi frá sama framleiðanda og þar með 

valda ruglingi fyrir þá.  

Af þessu leiðir að eigandi hins andmælta merkis telur ofangreind skilyrði ekki uppfyllt og að sjónarmið 

um merkjafjölskyldu ekki eiga við í því máli sem hér er til skoðunar.  

 

Vel þekkt eða alþekkt merki  

Andmælandi byggir jafnframt á því að merki hans njóti víðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 4. gr. vml. 

og 2. tl. 14. þar sem merki hans sé vel þekkt og alþekkt í skilningi vörumerkjalaga á skráningardegi 

hins andmælta merkis og vísar til þess að í máli þessu sé um að ræða alkunna staðreynd.  

Í 3. tl. 4. gr. vml. kemur fram að þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 4. gr. vml., um að eins eða svipaða vöru eða 

þjónustu sé að ræða, geti 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. Vernd þekktra merkja nær því til annarrar vöru 

eða þjónustu en þeirrar sem viðkomandi merki er fyrir. Um er að ræða undantekningu frá meginreglu 

1. tl. og verður því að túlka hana þröngt.  

Til þess að 3. tl. 4. gr. vml. eigi við þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt, þ.e. að merki sé bæði vel þekkt 

hér á landi og að notkun hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins 

þekkta merkis. Hvað varðar sönnunarfærslu andmælanda í tengslum við þá staðhæfingu að um sé að 

ræða vel þekkt eða alþekkt merki telur eigandi hins andmælta merkis ljóst að þau gögn sem lögð hafa 

verið til grundvallar í máli þessu ekki sanna að svo sé.  

Í EUIPO guidelines, hluta 5, kafla 3.1.4.2 er fjallað um sönnunarbyrði þess sem telur sig eiga vel þekkt 

merki og segir m.a.:  

[…] the Office is restricted in its examination to the facts, evidence and arguments provided by 

the parties. Therefore, when assessing whether the earlier mark has a reputation, the Office 

cannot take into account facts known to it as a result of its own private knowledge of the market, 

nor can it conduct an ex-officio investigation. In addition, Article 7(2)(f) EUTMDR provides that 

the burden of putting forward and proving the relevant facts lies with the opponent, by expressly 

requiring it to provide evidence attesting that the earlier mark has a reputation for the goods 

and services claimed.  

 

Með síðari greinargerð andmælanda fylgdi bókin Auðnustjarnan eftir Örn Sigurðsson. Eigandi hins 

andmælta merkis telur bókina ekki hafa neina þýðingu við mat á því hvort merkið teljist vel þekkt eða 

alþekkt. Um er að ræða sagnfræðirit um sögu Mercedes-Benz á Íslandi sem með engu mótir sannar 

stöðu merkisins í markaðslegum- eða vörumerkjalegum skilningi.  
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Enn fremur er vakin athygli á því að vörumerkjaréttur er landsbundinn og það að merkin hafa verið talin 

vel þekkt á alþjóðlegum markaði, sbr. fskj. 10 upplýsingar um frægð merkisins af FAMOUS LOGOS, 

hefur það ekki þau áhrif að þau teljist vel þekkt hér á landi án þess að tilskilin gögn hafa verið lögð fram 

því til stuðnings.  

Að mati eiganda hins andmælta merkis bera framlögð gögn ekki með óyggjandi hætti með sér að merki 

andmælanda sé vel þekkt eða alþekkt hér á landi í skilningi 3. tl. 4. gr. og 2. tl. 14. gr. vml.  Þá hefur 

andmælandi ekki með neinu mót sýnt fram á að notkun hins andmælta merkis hafi í för með sér 

misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkja andmælanda.  

Með tilvísun til alls ofangreinds, og fyrri röksemda, eru kröfur eiganda hins andmælta merkis ítrekaðar.  

 

Virðingarfyllst,  

Arnason Faktor 

 

Hólmfríður K Kjartansdóttir, lögmaður  
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