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Úrskurður Hugverkastofunnar 

nr. 6/2024 
1. júlí 2024 

 
 
 
Þann 15. júlí 2021 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Kabushiki 

Kaisha Zoom, Japan, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1267107 (V0122368),  (orð- og 
myndmerki), færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). 
Síðari tilnefningardagur var 13. apríl 2021 og sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 9 og 15. Með erindi til 
WIPO, dags. 14. desember 2022, var merkinu synjað að svo stöddu að hluta. Synjunin byggði annars vegar á því 
að merkið teldist lýsandi fyrir mikilvæga eiginleika tiltekinna vara í flokki 9, s.s. ljósmyndavörur og -tæki og skorti 
því sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir slíkar vörur í skilningi 2. og 3. tl. 13. gr. vml. Hins vegar byggði synjunin á 
ruglingshættu við merkið Signature Zoom (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1549633, einnig að hluta í flokki 9, 
í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og var það birt í Hugverkatíðindum 
þann 15. júní 2023 fyrir eftirtaldar vörur: 
 
 Flokkur 9: Measuring or testing machines and instruments; electrical communication machines and 

instruments; multi-track recorders; IC recorders; field recorders; sound recording and 
reproducing apparatus; sound recorded magnetic cards, sheets, tapes and compact disks; 
phonographic records; electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; metronomes; electric and electronic effects units 
for musical instruments; magnetic disks, magnetic tape and recording media recorded with 
computer programs; computer software program; ic memory cards; electronic publications; 
recorded video discs and tapes; electrical switches; effects processor for musical instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound for DJ. 

 
Flokkur 15: Tuning apparatus for musical instruments; musical instruments; drum machines; musical 

performance auxiliaries. 
 
Með erindi, dags. 14. ágúst 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Zoom Video 
Communications, Inc., Bandaríkjunum. Andmælin byggðu á 1. – 3. tl. 14. gr. vml., sbr. 3. og 4. gr. sömu laga. 
Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Engar athugasemdir 
bárust frá eiganda merkisins.1 

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 15. janúar 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað 
yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.  
 

Niðurstaða 

Vörumerkjaréttur á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. 
 
Andmælandi byggir einkum á því að hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar til merkisins með vísan til  
2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun lítur Hugverkastofan 

 
1 Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt 
að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.  

http://www.hugverk.is/
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einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til 
staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á, þeim mun líklegra 
er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrir fram ákveðinn fjölda mánaða eða ára 
í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni. Í 2. mgr. 
3. gr. er tekið fram að vörumerki, sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um skráningu, geti ekki öðlast 
vörumerkjarétt með notkun. Merki þarf því að hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og uppfylla önnur 
skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og eftir atvikum 14. gr. vml., til þess að vera hæft til skráningar eða hafa öðlast áunnið 
sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna. 
 
Í athugasemdum við 3. gr. laganna 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 1. mgr. 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast 
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 hvort sem vörumerki eru skráð eða ekki. 
 
Í 1. - 4. tl. 1. mgr. 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, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað 
til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á. Einnig er átt við að vara, 
þjónusta eða annað sem auðkennt er með merki sé flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning 
undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi. Loks er átt við að merki sé notað í auglýsingum eða á 
viðskiptaskjölum, sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Ekki er um tæmandi talningu að 
ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að 
um raunverulega notkun sé að ræða en ekki aðeins til málamynda, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 437/2008 (ICEAVIA) 
frá 6. maí 2009. Því sama hefur verið slegið föstu af hálfu Evrópudómstólsins en í máli nr. T-409/07 (ACOPAT) 
kom m.a. fram að sýna þyrfti fram á raunverulega notkun (e. genuine use) með traustum og hlutlægum gögnum 
á þeim markaði sem um ræddi.  
 
Skráð vörumerki eru eignaréttindi og þar sem ákvörðun um að fella merki úr gildi er íþyngjandi verður að gera 
þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu með fullnægjandi hætti og 
haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur því 
hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki andmælanda. 
 
Í greinargerð andmælanda kemur fram að orðmerkið ZOOM hafi verið notað hér á landi fyrir síðari 
tilnefningardag hins andmælta merkis, allt frá árinu 2012. Umtalsverður fjöldi gagna eru lögð fram því til 
stuðnings. Er það mat andmælanda að notkun nái til nánar tilgreindra vara og þjónustu í ýmsum flokkum og var 
vöru- og þjónustulisti lagður fram til nánari skilgreiningar á umfangi notkunarinnar. 
 
Eins og fram hefur komið afmarkast mat á því hvort merki telst hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar 
við þau gögn sem lögð eru fram og sýna eiginlega notkun merkis á markaði fyrir upphafsdag verndar þess merkis 
sem andmælt er. Ekki er því unnt að taka mið af framlögðum vöru- og þjónustulista heldur aðeins því sem 
umrædd gögn sýna fram á. Flest framlögð gögn í málinu eru dagsett en sýna fyrst umfjöllun um merkið ZOOM 
hér á landi árið 2018.2 Einhver umfjöllun um merkið á sér stað árið 20193 en flest varða gögnin umfjöllun um 
merkið frá febrúar 2020 fram á mitt ár 2021.4 Engin gögn varða notkun eiganda merkisins sjálfs með þeim hætti 
sem ákvæði 5. gr. vml. nefnir dæmi um heldur er eingöngu um að ræða notkun annarra á merkinu. Má þar nefna 
viðtöl við almenning sem nefnir ZOOM sem funda- eða samskiptaforrit sem notast var við á Netinu á meðan á 
heimsfaraldri Covid-19 stóð og fundarboð fyrirtækja, félagasamtaka o.fl. sem tilgreina ZOOM sem þann búnað 
sem notaður verði á viðkomandi fundi eða námskeiði. Í þeim umfjöllunum um merkið er það í öllum tilvikum 

 
2 Fylgiskjal nr. 6, ein auglýsing í Morgunblaðinu um samskiptaforritið ZOOM. 
3  Fylgiskjöl nr. 7-10, auglýsingar í Morgunblaðinu um ZOOM í tengslum við fjarfundabúnað í Morgunblaðinu, 
Bændablaðinu, Eyjafréttum og Iðjuþjálfanum.  
4 Fylgiskjöl 11-216, ýmsar umfjallanir, s.s. fréttir, viðtöl og auglýsingar í ýmsum fréttamiðlum, einkum Fréttablaðinu. 
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notað sem vörumerki fyrir fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað og því má leiða að því líkur að merkið 
ZOOM hafi náð nokkurri útbreiðslu meðal almennings sem slíkt hér á landi á tímabilinu 2020-2021.5 Ekki er að 
sjá af framlögðum gögnum að merkið hafi verið notað fyrir aðrar vörur eða þjónustu.  
 
Að mati Hugverkastofunnar uppfyllir merkið ZOOM skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi 
fyrir þær vörur sem notkunin nær til. 
 
Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að ekki hafi verið sýnt fram á notkun 
merkisins ZOOM af hálfu eiganda sjálfs hafi merkið verið notað umtalsvert í almennri umfjöllun og auglýsingum 
sem auðkenni eða viðskiptaheiti hans. Það er því mat stofnunarinnar að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt 
til merkisins ZOOM á grundvelli notkunar fyrir síðari tilnefningardag hins andmælta merkis fyrir fjarfunda- og 
samskiptabúnað og -hugbúnað. 
 
Vel þekkt vörumerki (Kodak-vernd), sbr. 3. tl. 4. gr. vml. 

Í öðru lagi er byggt á því af hálfu andmælanda að notkun á merkinu ZOOM hafi verið umfangsmikil og njóti það 
því verndar samkvæmt 3. tl. 4. gr. vml. Í ákvæðinu er tekið fram að eiganda merkis sé heimilt að banna notkun 
á merki sem er eins eða líkt vörumerkinu hans í þeim tilvikum sem það er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir 
sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu. Það skilyrði er sett að merki hans 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) nr. 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Breytingin fól í sér þá viðbót 
að notkun annars á vel þekktu vörumerki yrði að vera án réttmætrar ástæðu svo ákvæðið gæti átt við, ásamt 
því að notkunin hefði í för með sér misnotkun eða rýrði aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis 
líkt og áður 2. mgr. 4. gr. laganna kvað á um. 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 verði að hafa í huga við það mat. 

Í málinu liggur fyrir að alþjóðlegur skráningardagur merkisins  er 25. maí 2015 þótt síðari 
tilnefningardagur hér á landi hafi verið 13. apríl 2021.6 Þrátt fyrir að umfang notkunar á merkinu ZOOM hafi 
aukist töluvert frá því í febrúar árið 2020 og merkið hafi öðlast tiltekinn sess í hugum neytenda hér á landi, 
einkum á meðan á heimsfaraldri stóð, er ekki unnt að fallast á að skilyrði 3. tl. 4. gr. vml. eigi hér við. Síðari 
tilnefning hér á landi árið 2021 fyrir merki sem fyrst er skráð alþjóðlegri skráningu árið 2015, getur ekki að mati 
Hugverkastofunnar talist vera notkun hér á landi án réttmætrar ástæðu. Það er tilgangur alþjóðlega 
skráningarkerfisins að alþjóðleg skráning geti lifað áfram með landsbundinni vernd, hvort sem ríki er tilnefnt 
strax eftir alþjóðlegan skráningardag eða síðar. Merkið hefur notið verndar sem alþjóðleg skráning frá árinu 
2015 og verið tilnefnt í ýmsum ríkjum fyrir aðrar vörur en þær sem sýnt er fram á að merkið ZOOM hafi verið 
notað fyrir. Þá liggja engar vísbendingar eða gögn fyrir um það að eigandi merkisins  hafi reynt að 
nýta sér ætlaða frægð merkisins ZOOM sér til framdráttar eða að notkunin rýri aðgreiningareiginleika eða 
orðspor merkisins ZOOM. Það er því mat Hugverkastofunnar að eigandi merkisins ZOOM verði að umbera 
notkun annars á sama orði fyrir aðrar vörur.  

Hugverkastofan fellst því ekki á það að merkið ZOOM njóti aukinnar verndar í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. 

 

 
5 Í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-17/06 (Céline) kemur m.a. fram að svo fremi sem merki sé notað af þriðju aðilum 
með þeim hætti að tenging skapist milli merkisins og þeirrar vöru sem sett er á markað, sé um að ræða „notkun í 
tengslum við vörur eða þjónustu“ í skilningi vörumerkjaréttar. Sjá 22. – 23. mgr. dómsins. 
6 Upphaf verndar alþjóðlegrar skráningar sem síðar er tilnefnd miðar, samkvæmt 59. gr. vml., við síðari tilnefningardag. 
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Alþekkt vörumerki í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. 

Enn fremur er í andmælum byggt á því að merkið ZOOM verði að teljast alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. Í 
ákvæðinu 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. 
71/20207 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 erlendra vörumerkja sem eru 
alþekkt og samkvæmt ákvæðinu nær vernd alþekktra merkja einungis til merkja sem notuð eru til þess að 
auðkenna vörur en ekki þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um hugverkaréttindi í viðskiptum (e. 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) var þessi vernd hins vegar víkkuð út með þeim 
hætti að hún næði einnig til þjónustu.  
 
Við mat á því hvort merki telst vera alþekkt verður að líta til tilmæla aðildarríkja WIPO um túlkun á 6. gr. a. (bis).8 
Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki telst vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir 
sig. Tekið er fram að það sé ekki forsenda aukinnar verndar að sótt hafi verið um skráningu merkis eða að það 
sé þegar skráð, hvorki í því landi þar sem verndin er til skoðunar eða í öðrum ríkjum. Þá er það heldur ekki krafa 
að merki sé þekkt í tilteknu ríki eða að meirihluti almennings þekki til merkisins. Þeir þættir sem líta má til eru 
m.a. hversu þekkt merkið telst vera meðal almennings, lengd notkunar, umfang og landfræðileg notkun þess 
o.fl. Sönnunarbyrðin fyrir því að merki teljist vera alþekkt liggur hjá þeim sem því heldur fram, í þessu tilviki hjá 
andmælanda og í ljósi þeirrar undantekningar sem ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. felur í sér verður að gera strangar 
kröfur til sönnunar um að merki teljist njóta þeirrar stöðu að vera alþekkt.9 
 
Eins og fram hefur komið er það mat Hugverkastofunnar að merkið hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 
notkunar hér á landi. Það staðfesta framlögð gögn, einkum árin 2020 og 2021. Þau erlendu gögn sem lögð eru 
fram og byggt er á undir þessum lið í andmælum sýna að minnst er á „Zoom conferencing“ í gögnum frá 
Bandaríkjunum árið 201610 og listi Interbrand, sem lagður er fram sýnir merkið ZOOM í sæti nr. 100 af þekktustu 
merkjum heims árið 2020.11 Árið 2021 er merkið í 91. sæti12 en komst ekki á listann fyrir árin 2022 og 2023.13 
 
Enginn vafi leikur á áhrifum heimsfaraldurs Covid-19 á heimsvísu. Það er alkunn staðreynd að á þeim tíma varð 
notkun á ýmsum forritum, þ. á m. ZOOM, til vinnu og annarra samskipta á Netinu, bæði sjálfsagðari og 
umfangsmeiri en áður hafði verið, ekki aðeins hér á landi heldur einnig annars staðar. Hugverkastofan telur 
stoðum hafa verið rennt undir það að merkið ZOOM hafi náð nokkurri útbreiðslu á Íslandi á þessum tíma sem 
fjarfunda- og samskiptabúnaður og -hugbúnaður. Þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu, sem nær 
einskorðast við almennar umfjallanir í fjölmiðlum hér á landi, staðfesta aftur á móti aðeins að mati 
Hugverkastofunnar stofnun vörumerkjaréttar en eru aftur á móti ekki til þess fallin að styðja það að merkið 
teljist njóta þeirrar stöðu að teljast vera alþekkt.  
 
Af hálfu andmælanda er byggt á því að skilyrði þess að ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. eigi við sé óháð vörulíkingu. Á 
það getur Hugverkastofan ekki fallist enda er ljóst af orðalagi 6. gr. a. (bis) Parísarsáttmálans að vernd á eldra 

 
7 Lög nr. 71/2020 frá 1. september 2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Ákvæðinu var breytt á þann 
veg að það ætti við hvort sem merki væru skráð eða notuð hér á landi eða ekki. 
8 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.  
9 Sjá m.a. úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 8/2019, frá 9. apríl 2019 (SUBER TAXI), bls. 2-3.  
10 Sjá fylgiskjöl 1-4: Tímaritið Lögberg-Heimskringla, 1. júní, 15. ágúst og 1. október 2016.  
11 Sjá fylgiskjal 219: Frétt af vefsíðu Interbrand: Zoom and Tesla Enter the Ranks of Interbrand‘s 2020 Best Global Brands 
Report, 20. október 2020. 
12 Interbrands‘s 2021 Best Global Brands. Skýrsla, aðgengileg hér: https://www.slideshare.net/slideshow/interbrand-
best-global-brands-report-2021/250675317, bls. 12 (síðast sótt 19. júní 2024). 
13 Árin 2022 og 2023 skipta ekki máli í þessu sambandi heldur er aðeins vísað til þeirra til samanburðar. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
https://www.slideshare.net/slideshow/interbrand-best-global-brands-report-2021/250675317
https://www.slideshare.net/slideshow/interbrand-best-global-brands-report-2021/250675317
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merki sem telst vera alþekkt, nær til sömu eða sambærilegra vara (e. identical or similar goods) og það merki 
sem það getur, vegna þess að það telst vera alþekkt, hindrað skráningu á. 
 
Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að merkið ZOOM hafi á 

síðari tilnefningardegi merkisins  geta talist alþekkt í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. 
 
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 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.   

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- og vöru- eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá 
sjónarhóli neytandans 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 
ruglingur geti átt sér stað.14 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.  

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:  
 

 

 
 

Alþj. skrán. nr. 1267107 
 

 
 

ZOOM 
 

Hið andmælta merki Merki andmælanda 

  
Að mati Hugverkastofunnar, sbr. framangreint, telst andmælandi hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 
notkunar fyrir orðmerkið ZOOM. Merki eiganda og andmælanda innihalda sama orðið, ZOOM, sem er stílfært í 
tilviki merkis eiganda. Bæði merkin hafa að mati Hugverkastofunnar til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi 
fyrir þær vörur sem þau standa fyrir.   
 
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). 
Þá er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu 
milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm Evrópudómstólsins í 
málum nr. T-586/15 (NARAMAXX / MAXX)15 og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér 
eftir áfrýjunarnefnd) í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT). 
 
Með hliðsjón af því að orðin í merkjunum eru þau sömu er ljóst að sjón-, hljóð- og merkingarlíking eru til staðar.  
 

Vöru- og/eða þjónustulíking 

 
14 Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95 (Sabel gegn Puma), 16. mgr. 
15 Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD). 
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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 um sé að ræða staðgengisvörur.16 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 undirréttar 
Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX). 

Enn fremur bendir Hugverkastofan á að í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar 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 1957.17 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. 
 
Hið andmælta merki er skráð fyrir ýmsar tilgreindar vörur í flokkum 9 og 15. Merki andmælanda telst sbr. 
framangreint standa fyrir fjarfunda- og samskiptabúnað og -hugbúnað, sem samkvæmt NICE- flokkunarkerfinu 
og Harmonized database EUIPO (HDB) fellur undir flokk 9.  
 
Með hliðsjón af því að sýnt er fram á notkun fyrir búnað, einkum hugbúnað, sem felur m.a. í sér að unnt er að 
eiga í gegnum hann samskipti með hljóði, mynd, sem og skriflega, sem hægt er að taka upp og geyma/sýna aftur 
er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé til staðar að hluta með merkjum eiganda og andmælanda. 
Andmælin eru því tekin til greina hvað varðar eftirfarandi tilgreiningar í flokki 9: 
 

Electrical communication machines and instruments; multi-track recorders; sound recording and reproducing 

apparatus; recording media recorded with computer programs; computer software program. 
 
Annað 

Í andmælum er stuttlega vísað í 3. tl. 14. gr. vml. er varðar umsókn um skráningu vörumerkis í vondri trú. Ekki 
er rökstutt frekar að hvaða leyti ákvæðið er talið eiga við í málinu og verður það því ekki tekið til nánari skoðunar. 

Samantekt 

Það er mat Hugverkastofunnar, með vísan til alls framangreinds, að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt 
á grundvelli notkunar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. til orðmerkisins ZOOM fyrir fjarfunda- og samskiptabúnað 
og -hugbúnað. Það er aftur á móti mat stofnunarinnar að hvorki hafi verið sýnt fram á að merkið ZOOM teljist 
vera alþekkt hér á landi í skilningi 2. tl. 14. gr. vml. eða að það njóti aukinnar verndar í skilningi 3. tl. 4. gr. vml. 

Andmæli gegn skráningu merkisins  alþjóðleg skráning nr. 1267107 eru því tekin til greina að 
hluta með vísan til 1. tl. 14. gr. vml. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Úrskurður áfrýjunarnefndar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6. 
17 Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 (REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3. 
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Úrskurðarorð 

 

Skráning merkisins  alþjóðleg skráning nr. 1267107, er felld úr gildi fyrir electrical 

communication machines and instruments; multi-track recorders; sound recording and reproducing 

apparatus; recording media recorded with computer programs; computer software program í flokki 9 en 
heldur gildi sínu fyrir aðrar vörur í sama flokki. 

 
 

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 úrskurðarins til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist háskóla-, 

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