
Úrskurður Einkaleyfastofunnar
nr. 10/2019
2. maí 2019

Þann 14. nóvember 2017 lagði Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. O1 ehf. (nú REY HOTEL ehf.) inn 

umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0106871. Merkið var skráð og birt í ELS-
tíðindum þann 15. desember 2017 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelþjónusta; hótelbókanir; þjónusta 
veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veisluþjónusta; þjónusta kaffihúsa/kaffihús; 
þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; bókunar-
/pöntunarþjónusta í tengslum við hótel og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í 
tengslum við hótel; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.

Með erindi, dags. 14. febrúar 2018, andmælti Páll Kristjánsson hrl., KRST Lögmönnum 
skráningu merkisins f.h. Rey ehf. Andmælin byggja á ruglingshættu við firma andmælanda, Rey 
ehf. og óskráð merki hans, REY Apartments, sbr. 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um 
vörumerki nr. 45/1997 (vml.). 

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan 
á málsmeðferð stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor.1 Með erindi 
Einkaleyfastofunnar, dags. 15. febrúar 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og 
úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna. 

Niðurstaða 

Notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. 
Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og 
merki andmælanda og firma 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 vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur 
vernd vörumerkja sem byggð er á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. að 
rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í athugasemdum 

1 Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði 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. 

http://www.els.is/
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við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er 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 ákvæðið eigi 
við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki. 

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. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í 
máli nr. 437/2008. Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt 
miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag hins andmælta merkis, þ.e. 14. nóvember 2017.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann hafi rekið íbúðahótel að Grettisgötu 2a í 
Reykjavík frá árinu 2011 undir nafninu Rey Apartments. 

Þegar sýna á fram á að réttur til vörumerkis hafi stofnast með notkun þarf að sýna fram á 
notkun þess í því landi sem réttindin eiga að verða til í. Meðal þeirra gagna sem andmælandi 
leggur fram og sýna eiga notkun hér á landi eru t.d. upplýsingar um skráningu lénsins 
www.rey.is hjá ISNIC, skjáskot af vefsíðunni www.archive.org/web (Wayback Machine), ljósrit 
af heimasíðu booking.com, skjáskot af Facebook síðu Rey Apartments, atvinnuauglýsingar, afrit 
af tölvupóstsamskiptum vegna bókana á gistingu og skjáskot af umsögnum gesta. Önnur 
framlögð gögn eru ódagssett og koma því ekki til skoðunar. 

Á bókunarsíðu Rey Apartments á www.booking.com stendur „Rey Apartments has been 
welcoming Booking.com guests since 16 November 2011.“ Ekki er að finna á síðunni aðrar 
upplýsingar sem staðfesta þessa fullyrðingu andmælanda en í gögnum andmælanda er að 
finna afrit af tölvupóstsamskiptum milli andmælanda og booking.com t.d. vegna þóknunar fyrir 
veitta þjónustu, bókanir o.fl. frá desember 2011 og fram til ársins 2018. 

Facebook-síða andmælanda var stofnuð í október 2012 og hefur nafn síðunnar haldist óbreytt 
frá þeim tíma. Færslur á miðlinum sýna að síðan hefur verið í notkun frá því hún var stofnuð og 
varða þær einkum kynningu á þjónustu andmælanda, þ.e. tímabundna gistiþjónustu. 

Eigandi merkisins telur að gögn málsins styðji ekki við andmælin og að framlögð gögn eiganda 
styðji ekki notkun merkisins hér á landi þar sem markhópurinn sé erlendir ferðamenn, öll gögn 
málsins séu á ensku og notkuninni sé ekki beint að neytendum hér á landi. Einkaleyfastofan  
bendir á að vörumerki þarf að vera í notkun á því landsvæði þar sem það nýtur verndar, sbr. 
ofangreint og um þarf að vera að ræða notkun í atvinnustarfsemi í samræmi við tilgang 
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merkisins, þ.e. að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Ljóst er af gögnum málsins að 
starfsemi andmælanda fer fram hér landi. Einkaleyfastofan telur ljóst af framlögðum gögnum 
að andmælandi hafi notað merkið REY APARTMENTS í atvinnustarfsemi sinni hér á landi fyrir 
tímabundna gistiþjónustu. 

Til þess að unnt sé að byggja vörumerkjarétt á grundelli notkunar þarf umrætt merki að 
uppfylla skilyrði til skráningar, svo sem að hafa til að bera ákveðin sérkenni, sbr. 2. mgr. 3. gr. 
vml. og athugasemdir í greinargerð um ákvæði 3. gr. sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga. 
Orðhlutinn rey hefur ekki þekkta merkingu samkvæmt orðabók né er um almenna styttingu að 
ræða á öðru orði en enska orðið apartments merkir m.a. íbúð, herbergi, leiguíbúð, sbr. 
skilgreiningu á Snöru – veforðasafni. Að mati Einkaleyfastofunnar fullnægir orðasambandið REY 
APARTMENTS kröfunni um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Með vísan til framangreinds er 
það mat stofnunarinnar að eigandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. 

Verður 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því tekinn til nánari skoðunar

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.  

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  

2 C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr. 
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Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru: 

REY APARTMENTS
(óskráð)

Nr.V0106871

Merki andmælanda Merki eiganda

Í framlögðum gögnum andmælanda má finna þess dæmi að hann hafi notað orðmerkið REY 

APARTMENTS og að einhverju marki stílfærðar útgáfur af því, svo sem  og 

 . 

Merki andmælanda samanstendur af orðhlutunum REY og APARTMENTS. Merki eiganda er 
orð- og myndmerki og samanstendur af REY sem er lítillega stílfærður og orðhlutanum HOTEL 
þar fyrir neðan í minna letri og nánast óstílfærðum. Mest áberandi þáttur merkisins er 
orðhlutinn REY. Vísað er til þess sem að framan greinir varðandi umfjöllun merkingu orðanna 
rey og apartments. Þá hefur orðið hotel þekkta merkingu samkvæmt orðabók sem hótel.  

Sjón- og hljóðlíking
Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn REY. Það er viðurkennt sjónarmið í 
vörumerkjarétti að almennt sé áhersla lögð á upphaf orða nema til sé að dreifa atriðum sem 
leiða til annars, svo sem ef um veikan þátt merkis er að ræða. Að mati stofnunarinnar verður 
að telja að orðin hotel annars vegar og apartments hins vegar séu veikari þættir merkjanna 
vegna þeirrar merkingar sem þeir hafa, sérstaklega þegar litið er til þeirrar þjónustu sem 
merkin eiga að auðkenna.3 Einkaleyfastofan er ekki sammála því mati andmælanda að 
apartments gefi til kynna aðra þjónustu en hotel. Hvort orðið um sig er lýsandi fyrir tiltekna 
tegund gistiþjónustu. 

3 Sjá m.a. úrskurð Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 2/2017 varðandi vörumerkið REYKJAVIK 
MARINA RESIDENCE. Í niðurstöðunni á bls. 9 segir orðið Hotel lýsi þeirri þjónustu sem andmælandi bjóði 
upp á. 
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Jafnframt telur Einkaleyfastofan að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og 
stílfærðum útgáfum merkis andmælanda. Uppsetning merkjanna er svipuð, þ.e. orðið REY sem 
er sérkennilegur þáttur merkisins í stærra letri og þar undir kemur orðið apartments  í smærra 
letri og óstílfært. Hringurinn utan um orðasambandið, hvort sem hann er blár að lit eða hvítur 
er ekki til þess fallinn að draga athyglina frá orðin REY sem eins og áður hefur komið er bæði 
mest áberandi þáttur merkisins og jafnframt sterkari hluti þess

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að töluverð sjónlíking sé til staðar með 
merki andmælanda, REY APARTMENTS og merki eiganda. Merkin eru janframt að mati 
stofnunarinnar hugtakslega lík vegna þeirrar merkingar sem orðin hotel og apartments hafa og 
merkingarlíking því til staðar með þeim. 

Hvað hljóðlíkingu varðar þá er áherslan í íslensku máli yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru 
sé til að dreifa sem ekki á við í þessu máli. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking til staðar vegna 
hins sameiginlega orðhluta merkjanna, REY.

Þjónustulíking 
Eins og að framan greinir er það mat stofnunarinnar að andmælandi hafi sýnt fram á notkun á 
merki sínu fyrir tímabundna gistiþjónustu sem fellur í flokk 43. Merki eiganda er skráð fyrir 
eftirtalda þjónustu í flokki 43; Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; hótelþjónusta; 
hótelbókanir; þjónusta veitingastaða/veitingastaðir/veitingaþjónusta/veisluþjónusta; þjónusta 
kaffihúsa/kaffihús; þjónusta bara/barir; að láta í té þjónustu í tengslum við mat og drykk; 
bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótel og beinlínutengd bókunar-/pöntunarþjónusta í 
tengslum við hótel; að láta í té ráðstefnusali/fundarsali.

Þegar meta skal vöru- og/eða þjónustulíkingu verður m.a. að hafa í huga hvort vörurnar eða 
þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort um sé að ræða vörur eða 
þjónustu sem eru í samkeppni. Einkaleyfastofan bendir á að í fjölmörgum úrskurðum 
áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að við mat á vöru- og/eða 
þjónustulíkingu sé ekki hægt að gefa sér það fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til 
staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt 
flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957.4 Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru-
og/eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða.

Að mati stofnunarinnar er þjónustulíking til staðar með tímabundin gistiþjónusta; 
hótelþjónusta; hótelbókanir; bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótel og beinlínutengd 
bókunar-/pöntunarþjónusta í tengslum við hótel og þjónustu andmælanda, tímabundin 
gistiþjónusta. 

4 Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009, bls. 5.
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Hvað aðra þjónustu í flokki 43 varðar telur stofnunin að ætla megi að tengsl séu til staðar með 
merkjunum og þeirri þjónustu sem þau auðkenna, einkum í ljósi þeirrar merkingarlíkingar sem 
er til staðar með þeim. 

Að mati stofnunarinnar er því um að ræða líkindi milli þeirrar þjónustu sem merki andmælanda 
auðkennir og þeirrar þjónustu sem merki eiganda er ætlað að auðkenna fyrir í flokki 43

Ruglingshætta við virka atvinnustarfsemi, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 
Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann hafi í febrúar 2018 breytt nafni félagsins í Rey 
ehf. og vísar til þess sem kemur fram á heimasíðu Fyrirtækjaskrár þar sem gerð sé grein fyrir 
meginreglum um firmaheiti. Jafnframt vísar andmælandi til þess að það sé grunnregla í 
vörumerkjarétti að vörumerki fyrirtækis sé verðmæt eign.

Að mati Einkaleyfastofunnar er málatilbúnaður andmælanda óljós um það hvort byggt sé á 
ruglingshættu við virka atvinnustarfsemi sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þrátt fyrir að svo sé er 
ekki unnt að taka ákvæði 4. tl. til skoðunar þar sem breyting sú sem andmælandi vísar til átti 
sér stað eftir að umsókn um skráningu vörumerkisins var lögð inn til Einkaleyfastofunnar sem 
var í nóvember 2017. 

Einkaleyfastofan starfar skv. lögum um vörumerki og metur skráningarhæfi út frá ákvæðum 
laganna og þeim sjónarmiðum sem hafa mótast í framkvæmd. Viðmið og framkvæmd 
Fyrirtækjaskrár um skráningu firmaheita eru önnur heldur en viðmið og framkvæmd 
stofnunarinnar þegar það kemur að skráningu vörumerkja og um er að ræða tvær aðskildar 
stofnanir sem vinna ekki eftir sömu lögum.

Önnur atriði
Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni 
varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. 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. Neytendastofa leysir úr 
álitaefnum á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.

Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að enginn hótelrekstur muni hefjast á næstunni 
hjá eiganda og markaðsstarf vart hafið. Í þessu sambandi bendir Einkaleyfastofan á að ekki er 
gerð krafa um það að notkun merkis sem skrá á sé hafin á umsóknardegi. Hins vegar er gerð sú 
krafa til eiganda skráðra vörumerkja að notkun þess sé hafin innan fimm ára frá 
skráningardegi, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.5  

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé 
það lík að ruglingshætta sé með merki eiganda og merki andmælanda með vísan til 6. tl. 1. 

5 Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, helstu meginreglur, útg. 1995, bls. 147.
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mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráning merkisins  nr. V0106871 eru því tekin til 
greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins REY HOTEL (orð- og myndmerki) nr. V0106871 skal felld úr gildi.

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