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Ákvörðun Hugverkastofunnar  
í ógildingarmáli 

nr. 2/2023 
17. apríl 2023 

 
 
Þann 7. maí 2002 lagði Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) inn umsókn um skráningu vörumerkisins 

 (orð- og myndmerki) nr. V0046159 (áður skráning nr. 576/2002).1 Sótt var um skráningu fyrir 

þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð 3. júlí 2002 og birt í ELS-tíðindum2 þann 19. júlí 2002.  Þann 25. mars 2008 

lagði sami eigandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0069857 

(áður skráning nr. 514/2008). Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 35. Merkið var skráð 2. maí 2008 og 

birt í ELS-tíðindum þann 15. maí 2008.  

Með erindi, dags. 27. maí 2021, barst krafa frá LEX lögmannsstofu f.h. Santewines SAS, Frakklandi, um að 

skráningar beggja merkja yrðu ógiltar á grundvelli 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 

því að merkin hefðu verið skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. vml. þar sem þau skorti sérkenni og 

aðgreiningarhæfi og teldust þar að auki lýsandi fyrir þá þjónustu sem þau væru skráð fyrir.3 Til vara krafðist 

beiðandi þess að í merkjunum yrðu orðin vínbúð og vínbúðin undanskilin vernd með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml. 

Í sama erindi var niðurfellingar á skráningu merkisins  nr. V0046159 krafist á grundvelli 

notkunarleysis, sbr. a. lið 28. gr. c. vml. Eigandi merkisins féllst á kröfu um niðurfellingu á þeim grundvelli og á 

meðan á málsmeðferð stóð var skráning merkisins afmáð. Ákvörðun í máli þessu varðar því aðeins merkið 

 nr. V0069857. 

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn þrjár greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, 

dags. 24. maí 2022, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að ákvarðað yrði í málinu á grundvelli 

fyrirliggjandi gagna.4 

 
Niðurstaða 

Lagagrundvöllur og lagaskil 

Samkvæmt 28. gr. vml. er unnt að ógilda skráningu, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun 

Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.-10. gr., hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið 

skráð andstætt ákvæðum laganna. Slík krafa skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. 

mgr. 28. gr. d. vml. Þá skal hún uppfylla þær kröfur sem koma fram í VII. kafla reglugerðar nr. 850/2020 um 

umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja (rgl.).   

Í athugasemdum við 28. gr. vml. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að aðeins sé unnt að ógilda 

 
1 Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæn númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður. 
2 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 
71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. 
3 13. gr. vml. tók breytingum með 12. gr. laga nr. 71/2020 og var með þeim 1. mgr. ákvæðisins skipt upp. Í breyttum lögum er 
kveðið á um sérkenni í 2. tl. 1. mgr. og lýsandi eiginleika í 3. tl. 1. mgr. Um aðgreiningarhæfi er fjallað í 2. gr. laganna. 
4 Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun 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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skráningar sem eru andstæðar efnisreglum laganna. Ýmis tilvik eru sögð geta fallið undir ákvæðið, til að mynda 

merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Þótt 28. gr. vml. hafi 

tekið breytingum, bæði með 8. gr. laga nr. 44/2012 og 20. gr. laga nr. 71/2020, hefur ekki orðið breyting á því. 

Umræddar breytingar fólu fyrst og fremst í sér nánari útfærslu til einföldunar á málsmeðferð eða útfærslu til 

samræmis við vörumerkjatilskipun ESB nr. 2015/2436.5  

Þar sem merkið  var skráð í gildistíð eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 
um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og 
gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í ógildingarmáli, hafi slík 
niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um ógildingu í því máli sem hér er til meðferðar 
byggir á því að merkið hafi skort sérkenni og aðgreiningarhæfi og auk þess verið lýsandi fyrir þá þjónustu sem 
það stendur fyrir á þeim tíma sem það var skráð, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Málsmeðferð til niðurfellingar 
skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. 
áður 30. gr. a. laga nr. 45/1997.6  
 
Með vísan til þess að mat á skráningarhæfi vörumerkis fer fram með hliðsjón af þeim meginsjónarmiðum sem 
eru í gildi á umsóknardegi, þeim aðstæðum sem uppi eru á hverjum tíma og með hliðsjón af þeim vörum og/eða 
þjónustu sem viðkomandi merki óskast skráð fyrir, verður skráningarhæfi merkisins í máli þessu metið með 
hliðsjón af þeim viðmiðum sem í gildi voru á þeim tíma. Verður því byggt á og vísað til 13. gr. vml. eins og 
ákvæðið var á umsóknardegi, þ.e. 25. mars 2008. 
 

Merki skráð andstætt ákvæðum laga um vörumerki 

Beiðandi krefst þess aðallega að skráning merkisins verði ógilt þar sem vörumerkið  hafi verið 

skráð í andstöðu við ákvæði 13. gr. vml. Merkið skortir að mati beiðanda sérkenni og aðgreiningarhæfi. Orðhluta 

merkisins, vínbúðin, telur beiðandi ekki vera stílfærðan, um sé að ræða svarta stafi á hvítum bakgrunni í 

venjulegu letri. Þá er myndhluti merkisins þrír rauðir hringir fyrir framan orðhlutann sem að mati beiðanda tákna 

vínber eða vínberjaklasa. Að mati beiðanda nægir myndhlutinn ekki til þess að veita merkinu nægjanlegt 

sérkenni og aðgreiningarhæfi, auk þess sem merkið verði að telja lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Merkið 

í heild sinni hafi því ekki uppfyllt skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. 

Beiðanda er kunnugt um að mat á skráningarhæfi merkja, sem samanstanda af lýsandi eða almennum orðhluta 

sem sé lítið stílfærður eða með lýsandi myndhluta, hafi tekið breytingum frá skráningu merkisins, sér í lagi með 

innleiðingu svonefndra CP3-viðmiða árið 2017.7 Að mati beiðanda breytir það þó ekki því að merkið hafi ekki 

uppfyllt kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga þegar það var skráð og 

hafi það því verið skráð í andstöðu við ákvæði laganna í upphafi.  

Eigandi merkisins fellst á það sjónarmið að orðið vínbúðin hafi á þeim tíma sem merkið var skráð geta talist 

lýsandi fyrir þá starfsemi hans sem varðar smásölu áfengis og rekstur áfengisverslana. Orðhlutinn sé hins vegar 

ekki lýsandi fyrir starfsemi í tengslum við heildsölu tóbaks eða tengda starfsemi. Þá sé myndhlutinn, sem skapi 

hugrenningartengsl við vínberjaklasa og bókstafinn V, vísbendandi en ekki lýsandi fyrir áfengissölu. Í því 

samhengi er bent á lögbundið hlutverk eiganda sem talið er upp í a.-g. liðum í greinargerð dags. 29. júlí 2021. 

Eigandi bendir varðandi CP3-viðmiðin á það að þau hafi fyrst verið innleidd árið 2017 og haft veruleg áhrif á mat 

á skráningarhæfi stílfærðra merkja en áður hafi vægari kröfur verið gerðar til sérkennis og aðgreiningarhæfis 

 
5 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um 
vörumerki. Með breytingu á III. kafla var þeirri málsmeðferð sem áður nefndist einu nafni stjórnsýsluleg niðurfelling, skipt upp 
í mál vegna ógildingar annars vegar og niðurfellingar hins vegar. Ólíkur lagagrundvöllur liggur að baki hvorri leið fyrir sig, sem 
og mismunandi réttaráhrif verði krafa tekin til greina. 
6 30. gr. a. vml. var felld brott með 28. gr. laga nr. 71/2020. 
7 Umræddar breytingar tóku gildi þann 15. september 2017 með innleiðingu á samræmingarverkefni Hugverkastofu 
Evrópusambandsins (EUIPO) CP3 sem fól í sér þrengri túlkun en áður á skráningarhæfi orð- og myndmerkja. Tekið var fram að 
innleiðing nýrra viðmiða myndi ekki hafa áhrif á sérkenni og aðgreiningarhæfi þeirra merkja sem þegar hefðu verið skráð. 

https://www.hugverk.is/fraedsla/loeg-og-reglur/euipo-samstarfsverkefni
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þeirra. Þá vísar eigandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) 

í máli nr. 1/2011 (myndmerki) þar sem um var að ræða mat á skráningarhæfi hringlaga myndmerkis. Í 

úrskurðinum komi fram að kröfur til myndmerkja séu almennt vægari en til orðmerkja og að mörg dæmi séu 

um hringmerki þar sem stílfærsla hringformsins hafi skapað þeim nægjanlegt sérkenni til þess að teljast 

skráningarhæf. Í málinu var niðurstöðu Hugverkastofunnar um synjun snúið við og merkið talið skráningarhæft. 

Umsókn um skráningu merkisins  var lögð inn þann 25. mars 2008 og var merkið skráð þann 2. 

maí 2008. Í 1. mgr. 13. gr. vml. sem í gildi var árið 2008,8 kom fram að það væri „skilyrði skráningar vörumerkis 

að merkið [væri] til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða 

aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum [gæfi] til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, 

notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, [skyldi] ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama [ætti] við 

um tákn eða orðasambönd sem [teldust] algeng í viðskiptum eða notuð [væru] í daglegu máli.“ 

Merkið er skráð fyrir eftirtalda þjónustu í flokki 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; 

skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem 

gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt. Merkið var því skráð 

fyrir yfirskrift flokks 35 samkvæmt þeirri flokkaskrá sem í gildi var árið 20089 auk texta sem kom í stað 

tilgreiningar á heildsölu/smásölu.10 Merkið var endurnýjað með óbreyttum þjónustulista árið 2018 og því ber 

að túlka tilgreiningar hans á þann veg að merkið njóti aðeins verndar fyrir það sem í honum stendur en ekki fyrir 

alla þá þjónustu sem féll undir yfirskrift flokks 35 á þeim tíma sem merkið var skráð.11 Þá er skráningarhæfi 

merkja metið út frá því sem fram kemur í vöru- og/eða þjónustulista í umsókn og því kemur hlutverk eiganda 

eða eiginleg starfsemi á markaði ekki til skoðunar. 

Það var mat Hugverkastofunnar árið 2008, með hliðsjón af þeirri þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir, að 

það fullnægði kröfu 13. gr. laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri ekki lýsandi fyrir tegund 

þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna hennar eða annað. Skráningarhæfi vörumerkja er ávallt 

metið á grundvelli heildarmyndar en ekki einstakra hluta þeirra og á þeim tíma sem merkið var skráð var ekki 

gerð krafa um það varðandi stílfærð merki að myndhluti þeirra væri ótengdur því orði/orðum sem í merkinu 

væru eða þeim vörum eða þjónustu sem sótt var um vernd fyrir. Myndhluti mátti því vera lýsandi þrátt fyrir að 

standa með sérkennalitlu eða lýsandi orði og í raun var takmörkuð stílfærsla og/eða litir taldir veita annars 

lýsandi eða óskráningarhæfum orðum/orðhlutum sérkenni. Innleiðing á áðurnefndum CP3-viðmiðum breyttu 

því mati umtalsvert en þó ekki fyrr en árið 2017. Heildarmynd merkja var fyrir þann tíma talin njóta verndar, 

ekki síst með hliðsjón af 1. mgr. 15. gr. vml. sem segir: Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær 

ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.  

Með hliðsjón af framangreindu er það mat stofnunarinnar að merkið  (orð- og myndmerki) nr. 

V0069857 hafi uppfyllt kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi á þeim tíma sem umsókn 

 
8 Sjá Lagasafn frá 1. janúar 2008, aðgengilegt á vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagas/135a/1997045.html, sótt 17. apríl 

2023. 
9 Auglýsing nr. 100/2007 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja. Aðgengileg á vefsíðu Stjórnartíðinda. 
10 Tilgreiningin „söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum 
kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt“ stendur fyrir heild- eða smásölu þar sem á þeim tíma 
sem merkið var skráð var ekki heimilt að tilgreina heild- eða smásölu í flokki 35. Í dag væri slík klausa ekki samþykkt án nánari 
tilgreiningar á því í hverju slík heildsala/smásala felst. 
11 Þann 1. janúar 2014 voru samræmingarverkefni EUIPO (CP1 og CP2) innleidd hér á landi. Þau fela í sér viðmið sem sett voru 
í kjölfar niðurstöðu dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-307/10, svonefndu IP Translator–máli. Í því var tekið fram að tilgreina 
þyrfti vöru og þjónustu merkja með skýrum og nákvæmum hætti. Í kjölfar innleiðingar á þeirri túlkun hér á landi gátu eigendur 
áður skráðra merkja, við fyrstu endurnýjun eftir innleiðingu, tilgreint vöru- eða þjónustulista nánar í þeim tilvikum sem merki 
voru skráð fyrir yfirskrift flokks. Í þeim tilvikum sem það er ekki gert gildir listinn eins og hann kemur fyrir í skráningu. 

https://www.althingi.is/lagas/135a/1997045.html
https://www.hugverk.is/fraedsla/loeg-og-reglur/euipo-samstarfsverkefni
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um skráningu þess var til meðferðar. Krafa um ógildingu nær því ekki fram að ganga á þeim grundvelli.  

Áunnið sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. 

Eigandi merkisins telur að merkið  og orð- og myndhluti þess hvor í sínu lagi hafi fyrir stöðuga og 

umfangsmikla notkun frá árinu 2008 öðlast sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Ekki er tilgreint 

með nákvæmum hætti fyrir hvaða vörur eða þjónustu áunnið sérkenni er talið ná til en í greinargerð eiganda 

kemur fram að hann telji merkið hafa öðlast sérkenni fyrir þá starfsemi sem snýr að áfengissölu.12 Á meðan á 

málsmeðferð stóð voru ýmis gögn lögð fram þeirri fullyrðingu til stuðnings.  

Beiðandi tekur fram að ríkar kröfur séu gerðar til mats á áunnu sérkenni merkja, m.a. sú að merki teljist hafa 

öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu og vísar því til stuðnings m.a. til úrskurða áfrýjunarnefndar í 

málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER), nr. 30/2004 (ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og dóms Hæstaréttar í máli nr. 

538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK). Beiðandi telur að gögn eiganda sýni aðeins fram á að merkið hafi verið notað á 

markaði en ekki að það hafi öðlast sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. 

Með hliðsjón af því að merkið  var á grundvelli þeirra viðmiða sem í gildi voru árið 2008 talið 

uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um skráningarhæfi með hliðsjón af mati á heildarmynd merkja þess tíma, 

fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð, telur Hugverkastofan ekki ástæðu til þess að taka skráningarhæfi 

merkisins í heild til skoðunar á þessum lagagrundvelli fyrir þá þjónustu í flokki 35 sem merkið er skráð fyrir.  

Aftur á móti, með hliðsjón af því að merkið var ekki endurnýjað árið 2018 með nánari tilgreiningu á þjónustu í 
flokki 35 og því að tilgreiningin söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á 
þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt er án 
nánari útlistunar á því í hverju sú þjónusta felst, telur Hugverkastofan ljóst að eigandi merkisins hafi hagsmuni 

af því að mat á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. fari fram á merkinu  í tengslum við starfsemi sem 
snýr að áfengissölu. Með hliðsjón af breyttri túlkun á yfirskrift flokka, verður að líta svo á að merkið njóti ekki 
verndar fyrir slíka þjónustu sérstaklega í kjölfar endurnýjunar. Þá verða orðhlutinn vínbúðin og myndhluti 
merkisins jafnframt teknir til skoðunar. Tilgreiningin starfsemi sem snýr að áfengissölu er aftur á móti, með 
hliðsjón af kröfum til skýrleika, of víðtæk. Mat Hugverkastofunnar á framlögðum gögnum varðar því áunnið 
sérkenni með notkun fyrir smásölu í tengslum við áfenga drykki annars vegar og heildsölu í tengslum við áfenga 
drykki hins vegar. 
 

Við mat á áunnu sérkenni verður að hafa 2. mgr. 13. gr. vml. og 3. mgr. 15. gr. vml. til hliðsjónar auk 2. mgr. 28. 

gr. laganna. Í 2. mgr. 13. gr. vml. er fjallað um þær aðstæður þegar merki, sem annars er talið skorta sérkenni á 

umsóknardegi, er talið geta hafa öðlast sérkenni með notkun. Litið er við það mat til aðstæðna sem uppi voru 

fyrir umsóknardag merkisins. Í 3. mgr. 15. gr. vml. er tekið fram að komi síðar í ljós að skrá megi þá hluta merkis 

sem undanskildir hafa verið vernd, megi skrá þá hluta eða merkið sjálft án þeirra takmarkana sem um getur í 2. 

mgr. Af orðalagi athugasemda við ákvæðið í frumvarpi til laga um vörumerki nr. 45/1997 má ráða að mat á 

sérkenni einstakra hluta merkis geti farið fram síðar þrátt fyrir að umræddur hluti hafi ekki verið sérstaklega 

undanskilinn vernd.13 Þá er tekið fram í 2. mgr. 28. gr. laganna að í þeim tilvikum sem ógildingarástæða er 

skortur á sérkenni merkis, sbr. 13. gr. vml., skuli við matið taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir 

skráningu. Með hliðsjón af því tekur Hugverkastofan jafnt mið af gögnum í þessu máli sem dagsett eru fyrir 

umsóknardag og eftir.  

 
12 Greinargerð eiganda, dags. 14. desember 2021, bls. 2. 
13 Skýringar við ákvæðið í frumvarpi: “Hluti merkis sem skortir sérkenni getur öðlast það ríka markaðsfestu við notkun að hann 
yrði talinn skráningarhæfur síðar. Hafi slíkur hluti verið undanskilinn vernd við skráningu má skv. 3. mgr. skrá hann síðar án 
slíkrar takmörkunar eða einan sér.” Í orðalaginu felst að mati Hugverkastofunnar að bæði geti verið um það að ræða að hluti 
merkis hafi fallið undir 1. eða 2. mgr. 15. gr. laganna. 
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Þau gögn sem lögð eru fram eru umfangsmikil og sýna að mati Hugverkastofunnar fram á samfellda notkun 

merkisins  í heild sinni frá árinu 2008-2021 fyrir smásölu í tengslum við áfenga drykki í flokki 35. 

Gögnin sýna aftur á móti ekki fram á notkun merkisins fyrir heildsölu í tengslum við áfenga drykki i í sama flokki. 

Þau gögn sem lögð voru fram og litið er til eru t.a.m. reikningar, bæklingar, fréttabréf og myndir af verslunum 

um land allt og framlögðum varningi. Ekki var tekið mið af ódagsettum gögnum og þá var ekki tekið mið nema 

að takmörkuðu leyti af pöntunum á varningi fyrir verslanir þar sem slíkar pantanir og drög að útliti markaðsefnis, 

t.d. auglýsinga og nafnspjalda, sýna ekki með hvaða hætti slíkur varningur kom fyrir augu neytenda. Þá tekur 

Hugverkastofan ekki mið af gögnum sem lögð eru fram undir vefslóðum þar sem þær geta tekið breytingum. 

Markaðskönnun Gallup frá árinu 2016 sýnir að mati Hugverkastofunnar að merkið  hafi á þeim 

tíma sem könnunin var gerð verið í notkun á markaði og að meirihluti aðspurðra hafi þekkt merkið eins og það 

kom fyrir í heild sinni.  

Merkið  hefur sbr. framangreint til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi í heild sinni og að mati 

Hugverkastofunnar bera gögn málsins með sér að markaðssetning um land allt hafi verið til þess fallin að hafa 

áhrif á eftirspurn vöru og þjónustu.14 Það er því mat stofnunarinnar að merkið hafi með samfelldri og víðtækri 

notkun öðlast áunnið sérkenni með notkun fyrir smásölu í tengslum við áfenga drykki. 

Í þeim tilvikum sem um er að ræða orðið vínbúðin15 í framlögðum gögnum er merkið í heild sinni nær 

undantekningalaust að finna í sömu gögnum. Framlögð gögn eru því að mati Hugverkastofunnar ekki talin sýna 

fram á að orðið vínbúðin hafi eitt og sér öðlast sérstaka, yfirfærða merkingu í huga neytenda fyrir smásölu eða 

heildsölu í tengslum við áfenga drykki í flokki 35. 

Hvað myndhluta merkisins varðar er það mat Hugverkastofunnar að hann uppfylli lágmarksskilyrði 

vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu. Ekki er því nauðsynlegt að mati 

stofnunarinnar að meta framlögð gögn m.t.t. áunnins sérkennis hans. Í merkinu er um að ræða þrjá mislita og 

misstóra rauða punkta/hringi. Efri punkturinn vinstra megin er í dekkri rauðum lit en hinir tveir. Þar sem 

punktarnir eru staðsettir fyrir framan orðið vínbúðin má leiða að því líkur að þeir vísi til vínberja/vínberjaklasa 

eins og aðilar málsins hafa tekið fram. Ekki er þó um að ræða hefðbundna mynd af vínberjaklasa, sbr. t.d. 

myndhluta merkisins  og því er ljóst að mati Hugverkastofunnar að möguleikar til útfærslu á slíkum 

myndhluta eru nokkrir, sbr. úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 1/2011 (myndmerki) sem eigandi vísar til og 

nr. 7/2019 (myndmerki). 

Að framangreindu virtu fellst Hugverkastofan á að merkið  hafi með samfelldri notkun á markaði 

öðlast sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir smásölu í tengslum við áfenga drykki í flokki 35. Aftur á móti verður 

ekki talið að sýnt hafi verið fram á að orðið vínbúðin eitt og sér hafi með notkun fyrir þá þjónustu öðlast sérkenni, 

þ.e. yfirfærða merkingu, í huga neytenda. Myndhluti merkisins er með hliðsjón af tilgreindum fordæmum talinn 

uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu.  

Takmörkun á vernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml.  

Beiðandi gerir þá varakröfu, verði krafa um ógildingu á grundvelli 13. gr. vml. ekki tekin til greina, að orðið 
vínbúðin í merkinu verði undanskilið vernd með takmörkun samkvæmt 2. mgr. 15. gr. vml. Með því muni ekki 
leika vafi á verndarumfangi merkisins, einkum gagnvart öðrum aðilum á markaði sem þurfa að geta notað orðið 
vínbúð fyrir sömu þjónustu og starfsemi. 

 
14 Umfangsmikil og samfelld notkun merkis, sem hefur til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi, er fremur en ekki talin 
leiða til þess að til vörumerkjaréttar teljist hafa stofnast á þessum grundvelli. Þá verður notkun að fela í sér 
markaðssetningu sem er til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn vöru/þjónustu. Þorvaldur Hauksson. Um notkun 
vörumerkja við stofnun og viðhald vörumerkjaréttar. Úlfljótur, bls. 245 og úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2012 
(JÚPÍTER). 
15 Texti dags. 13.12.2021 undir fyrirsögninni “Síðasta Vínblaðið” er eina gagnið sem sýnir notkun á orðinu vínbúðin einu og sér.  



 
 
 

6 / 7 

Að mati beiðanda er ljóst, með vísan til þess hvernig eigandi noti orðið vínbúðirnar í starfsemi sinni, að vafi leiki 
á því meðal neytenda hvert verndarumfang merkisins sé og hvort það nái yfir orðið sjálft eða útfærsluna sem 
birtist í merkinu. Eigandi auglýsi t.a.m. „opnunartíma vínbúðanna“ og að „vínbúðirnar séu lokaðar á hinum og 
þessum dögum“.16 Það séu hins vegar eðli málsins samkvæmt aðeins þær vínbúðir sem eigandi reki sem falli 
undir umrædda opnunar- og lokunartíma, en ekki aðrar vínbúðir eins og til dæmis sú sem beiðandi haldi úti á 
vefsíðu sinni. Framsetning merkisins án takmörkunar á orðinu vínbúðin sé því til þess fallin að valda miklum vafa 
um það til hvaða hluta einkarétturinn nær.   
 
Eigandi hafnar framangreindri kröfu og telur að 2. mgr. 15. gr. vml. sé undantekningarákvæði sem beri að túlka 
þröngt. Almennt teljist 1. mgr. 15. gr. vml. fullnægjandi til þess að vernda hagsmuni hugsanlegra 
samkeppnisaðila. Um túlkun á ákvæðinu vísar eigandi til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum nr. 4/2016 (FIRM 
FILTER ROUND TASTE) og nr. 1/1989 (Fálkinn – þekking – reynsla – þjónusta). 
 
Ákvæði 15. gr. vml. hefur staðið óbreytt frá því lög um vörumerki nr. 45/1997 tóku gildi. Í 2. mgr. ákvæðisins er 
tekið fram að ef sérstök ástæða sé til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur 
vörumerkjaréttur sé megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Að mati 
Hugverkastofunnar verður orðalagið „við skráninguna“ í 2. mgr. ákvæðisins ekki túlkað svo þröngt að það nái 
einungis til tilvika þegar skráningaryfirvöld setja takmörkun á skráningu ex officio á umsóknarstigi, heldur veitir 
það einnig möguleika á því að takmörkun sé skráð á síðari stigum, þ.e. eftir skráningu. Í þessu sambandi má 
nefna að í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögum um vörumerki  nr. 45/1997 kemur m.a. 
fram að eftir að merki hefur verið skráð geti reynt á það hversu víðtækur einkarétturinn sé. 
 
Ákvæðið sem um ræðir veitir heimild til þess að setja takmörkun á skráð merki í þeim tilvikum þegar uppi er vafi 
um umfang verndarsviðs merkis. Hér er um heimild að ræða, en ekki skyldu. Þegar metið er hvort hluti merkis 
sé óskráningarhæfur einn og sér, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml., verður að líta til þeirra skilyrða sem 13. gr. laganna 
setur varðandi sérkenni og aðgreiningarhæfi.  
 
Samkvæmt athugasemdum við 13. gr. í frumvarpi til laga nr. 45/1997, grundvallast reglan um aðgreiningarhæfi 
og sérkenni á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing 
á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er 
ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru, þar sem slíkt myndi takmarka 
svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. 
 
Tilgangur 2. mgr. 15. gr. vml. er m.a. sá að taka af vafa um hvort einkaréttur til merkis nái til tiltekinna hluta 
þess, ef slíkt getur talist vera óljóst. Ákvæðið hefur því ekki áhrif á verndarumfang vörumerkjaskráningar, heldur 
þjónar einungis þeim tilgangi að upplýsa um hvert það sé. Í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2005 (ONLY 
COSMETICS) var talið rétt að skrá merkið með takmörkun á orðinu COSMETICS til þess að taka af allan vafa um 
heimild annarra en eiganda til að nota samsetninguna ONLY COSMETICS í almennri umfjöllun um eða lýsingu á 
snyrtivörum. Aftur á móti í máli nr. 4/2016 (FIRM FILTER ROUND TASTE) tók áfrýjunarnefnd fram að skráning 
með takmörkun gæti stangast á við það meginviðmið vörumerkjaréttar að skráningarhæfi vörumerkis væri 
metið á grundvelli heildarmyndar þess. Þá var talið að ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. tæki af vafa um að réttur til 
skráðs vörumerkis næði ekki til þess hluta merkis sem ekki yrði skráður einn og sér. Það að undanskilja ákveðinn 
hluta merkis vernd skv. 2. mgr. 15. vml. ætti því aðeins við í undantekningartilvikum og bæri að beita hóflega.  
 

Sem fyrr segir tekur skráning merkisins  ekki til orðsins vínbúðin en merkið var talið uppfylla 
skilyrði um skráningarhæfi út frá heildarmynd á þeim tíma sem það var skráð. Þá er merking orðsins vínbúðin 
þekkt, þ.e. verslun með áfengi. Óumdeilt er í máli þessu að orðið skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir 
þjónustu sem því tengist og teldist ekki vera skráningarhæft eitt og sér fyrir slíka þjónustu á grundvelli 1. mgr. 
13. gr. vml. Annað yrði að koma til, s.s. umfangsmikil notkun á markaði sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna. Ekki er í 
þessu máli talið sýnt fram á áunnið sérkenni orðsins vínbúðin með notkun í skilningi þess ákvæðis. Að 
framangreindu virtu telur Hugverkastofan því ekki ástæðu til að ætla að vafi geti leikið á verndarumfangi 

 
16 Greinargerð beiðanda, dags. 28. september 2021, bls. 3. 
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merkisins sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Þær fullyrðingar beiðanda að auglýsingar eiganda merkisins séu villandi eða 
valdi vafa um verndarumfang merkisins eru ekki rökstuddar.  
 

Það er mat Hugverkastofunnar að ekki sé sérstök ástæða til að ætla að skráning merkisins  nr. 
V0069857, geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur eiganda er. Beiðni um takmörkun á 
skráningunni með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml. er því ekki tekin til greina. 
 
Önnur atriði 

Varðandi umfjöllun beiðanda um hugsanlega glötun sérkennis merkisins (e. degenaration) með tilkomu nýrra 

aðila á markað sem noti orðið vínbúð eða vínbúðin til þess að lýsa starfsemi sinni, skal tekið fram að 

niðurfellingar var ekki krafist á þeim grundvelli, sbr. b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml., að merkið  hefði 

glatað aðgreiningareiginleika sínum. Fullyrðingar beiðanda þar um eru enda hvorki studdar rökum né gögnum.   

Varðandi umfjöllun aðila um lagagrundvöll starfsemi eiganda, ÁTVR, einkarétt eða ekki til áfengisinnflutnings 

og áhrif tilkomu vefverslana með áfengi á íslenskan markað er það mat Hugverkstofunnar að þau atriði eða 

ágreiningur þeim tengdum, falli fyrir utan valdsviðs Hugverkastofunnar enda hefur stofnunin það hlutverk fyrst 

og fremst að ákvarða í málum á grundvelli laga um vörumerki nr. 45/1997. Önnur atriði eiga fremur undir þau 

yfirvöld sem fjalla t.a.m. um neytenda- eða samkeppnismál.  

Samantekt 

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Hugverkastofunnar að merkið  nr. V0069857 hafi, á 

grundvelli þeirra lagaákvæða og viðmiða sem í gildi voru þegar merkið var til efnislegrar meðferðar árið 2008, 

verið skráð í samræmi við þágildandi ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. Merkið í heild sinni uppfyllti því skilyrði um 

sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Það er enn fremur mat stofnunarinnar 

að merkið  hafi öðlast sérkenni með notkun á markaði fyrir smásölu í tengslum við áfenga drykki 

í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Að mati stofnunarinnar teljast skilyrði þess ákvæðis aftur á móti ekki uppfyllt 

varðandi orðið vínbúðin í merkinu eitt og sér. Þá er myndhluti merkisins talinn uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. 

vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir umrædda þjónustu. Að síðustu er ekki talin sérstök ástæða til þess, 

í samræmi við heimild í 2. mgr. 15. gr. vml., að undanskilja orðið vínbúðin í merkinu sérstaklega vernd þar sem 

skýrt er hvaða merkingu orðið hefur og ekki er talinn leika á því vafi til hvers einkaréttur með skráningunni nær, 

sbr. 1. mgr. 15. gr. vml. 

 
Ákvörðunarorð 

 

Skráning merkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0069857 skal halda gildi sínu. 
 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Margrét Hjálmarsdóttir 
Yfirlögfræðingur 

 
 

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 ákvörðunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, 

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

Engjateigi 3

105 Reykjavik

Mdlsnrimer hj 6 Hugverkastofu : 202105 -421 l, 4.9'

Reykjavik, 18.marc2022

Efni: Frekari athugasemdir vdrumerkjahafa vegna krOfu um afnim e6a takmdrkun

skr6ningar vtirumerkisins ViNBUBIN (o16- og myndmerki) nr. V0069857.

Visa6 er til athugasemda Santewines SAS i br€fi dags. 18. janriar sl. og t6lvup6sts

Hugverkastofu, dags. 20. janriar sl., par sem Afengis- og t6baksverslun rikisins lAWn;, n.
410169-4369, Studlah6l si 2, 110 Reykjavik (eigandi eda r6tthafi), var gefinn kostur 6 a6 koma

e framfreri frekari athugasemdum vegna kr6fu Santewines SAS, kt. 520421-9550

(utangar6skennitala), 9 Boulevard Clemenceau, 21200 Benau, Frakklandi (bei6andi) um

afn6m skr6ningar vdrumerkisins ViNBUDIN (o16- og myndmerki) nr. V0069857 (merkid).

Til vara gerir bei6andi k6fu um ad or6hluti merkisins ver6i s6rstaklega undanpeginn

vcirumerkjavemd. Fessum krdfum hafnar eigandi alfari6, enda uppffllir merki6 itrustu

skr6ningarkrdfur vdrumer$alaga nr. 45 I 1997 .

Fyrri sj6narmi6 og lagarcik, sem fram komu i br6fum umbj. mfns til Hugverkastofu dags. 14.

desember og 29. jtli 2021, eru h6r med itrekud. Br6finu fulgir ni6ursta6a

v6rumerkjamelingar Gallup, sem sfnir ftarn 6 sterka marka6sfestu merkisins og yfirfrer6a

merkingu pess.

AfVn telur ekki 5ste6u til pess a6 breg6ast s6rstaklega vi6 nijustu sj6narmi6um bei6anda"

enda bata pau engu vi6 fyni rdksemdafarslu hans'

Eins og begar hefur komi6 fram byggir rdtthafi 6 pvi ad hi6 umprretta o16- og myndmerki hafi

uppfllt allar kr<ifur v<!rumerkjalaga pegar s6tt var um skrdningu pess pann 25- mars 2008.

Vorumerkid beri a6 virda heildstatt begar s6rkenni pess og adgreiningarhefi er meti6 og mi6a

beri vi6 prer kr6f,g sem gerdar hafi veri6 Fgar merkid var skrii6. R6tthafi telur raunar a6

merki6 uppfflli ennfremur strangari vi6mi6 CP3, sem si6ar hafa veri6 tekin upp, 6n less a6

pa6 hafi i sjiltu s6r pf6ingu i 6greiningsm6li pessu.

R6tthafr bendir 6 a6 bei6andi hefirr ekki stutt fullyr6ingu sina um

skorti s6rkenni og a6greiningarhrfi neinum rokum e6a fordamum'
a6 myndhluta merkisins

AfVn hefur visa6 6 bug



fuilyrdingu beidanda um a6 myndhlutinn s6 lysandi, enda getur hann i versta falli talist
visbendandi furir pann hluta starfsemi r6tthafa sem sn;fr a6 smiisdlu 6fengis. Myndhlutinn
lysir p.e.a.s. ekki beinlinis peini vciru e6a pj6nustu sem merkinu er etla6 a6 au6kenna en geti
skapad dkvedin hugrenningatengsl eda gefi6 f skyn hvers konar v6ru e6a pj6nustu um er a6

rre6a. Eins og itreka6ir rirskurdir |fryjunamefndar hugverkardttinda ri svi6i i6na6ar, s.s. i m6li
nr.512017, hafa stadfest geta slik merki uppfyllt skilyr6i vcirumerkjalaganna um s6rkenni og

adgreiningarhrefi.

Ef svo 6liklega vill til a6 Hugverkastofa komist a6 peini ni6urst<idu a6 merki6 hafi verid
skr66 i andst66u vi6 krcifur vdrumerkjalaga i <indverdu byggir r6tthafi 6 pvi a6 markviss og

umfangsmikil notkun pess pegar fr6 skraningu, sem synt hefur veri6 fram 6 me6 vidamiklum
gdgnum, hafi flj6tt skapad pvi yfirfer6a merkingu med sterkri markadsfestu ffrir smdsdlu

6fengis, heildsdlu t6baks og tengda starfsemi. Skilyr6i vdrumerkjalaganna um s6rkenni og

adgreiningarhefi merkisins s6u par me6 6tvirett uppfullt.

Til vidb6tar vi6 pau grign sem pegar hafa veri6 l<igd fram fulgir br6fi pessu meling Gallup 6

stridu vrirumerkisins fr5 drinu 2016, sem er n;fjasta mreling sem r6tthafi hefur l6ti6
framkvrema. bar skoda p5tttakendur og taka afstri6u til o16- og myndmerkja eins og pau eru

notud og skrrld. Nidurstcidur mrelingarinnar syna gl<tggt a6 merki AfVn telst til pekkrustu

viirumerkja ri landinu. Af svarendum pekktu 100% merki6 (bls. 3), sem setur pa6 i flokk med

o16- og myndmerkjum fyrirtrekja ri bord vi6 B6nus, Hagkaup og Kr6nuna (bls. 5). Far sem

teknar eru saman ni6urst66ur iirlegra mrelinga fr6 arinu 2009 kemur i lj6s a6 merki6 var6
pekkt flj6tt eftir skriiningu, en 6 bilinu 99-10A% svarenda pekktu merkid 6

samanburdar6runum (bls. 7). Fegar spurt var hversu vel svarendur pekktu merki6 kv66ust

66% pekJqa merki6 mjdg vel og 25Yo frekar vel, e6a samtals 91Yo svarcnda (bls. O;. apekt
ni6rnsta6a f6kkst tnlega fr:i 6rinu 2009 (bls. 11). i samanbur6i vi6 hundru6i annara
v<irumerkja sem mreld voru er merki6 i flokki peirra best pekktu (bls. 12 og 13) og

ni6ursta6an er t.a.m. mjcig 6pekk ni6urstiidu o16- og myndmerkis Kr6nunnar ii iirunum 2014-

2016 (bls. l0). Framangreint sannar a6 mati r6tthafa a6 ekki a6eins mikill meirihluti
markh6ps pj6nustu AfVn hafi allt frii iirinu 2009 gert s6r grein furir pvi a6 merkid sd

v<jrumerki og pannig vi6skiptalegt au6kenni r6tthafa - heldur hreinlega allur markh6purinn.

Ef naudsyn krefur getur ATVR 6skad eftir nyrri melingum 6 sto6u merkisins, en r6tthafi telur

ad prer upplysingar sem pegar liggia fyrir s6u svo afgerandi ad pess gerist varla pdrf ad leggja

tLt iba frirhdfn med tilheyrandi kostna6i.

46 pvi er varakr<jfu bei6anda um takmdrkun skriiningar snertir itrekar r6tthafi ffrri rdksemdir

og sj6narmi6, sem studd eru frskurdum 6fryjunamefndar hugverkar6ttinda ri svidi i6nadar.

bannig s6 takmrirkun skr6ningar undanpilguheimild sem tulka beri prdngt og beita h6flega. Til
prautavara byggir AfVn 6 pvi ad ordhlutinn hafi nri <i61ast slika markadsfestu fyrir
umfangsmikla og markvissa notkun a6 takmrirkun skrdningar geti ekki 6tt vi6.



Loks itrekar r6tthafi p6 afst66u sina ad hafira beri dllum krdfum bei6anda og riskilur s6r allan

r6tt til pess a6 koma 6 framferi frekari gdgnum og upplysingum ef tilefiri verdur til.

Vir6ingarffllst,

Erla Skflad6ttir lcigfr.

Medfylgiandi:

Vdrumer$amaling Gallup.
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