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Ákvörðun Hugverkastofunnar 
í niðurfellingarmáli 

nr. 7/20211 
9. desember 2021

Þann 15. júlí 2015 lagði Boltabarinn ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Primo Ristaurante, nr. 

V0097411.  Merkið var skráð 31. desember 2015 og birt í ELS-tíðindum2 þann 15. janúar 2016 fyrir eftirfarandi 

þjónustu: 

Flokkur 43: Veitingaþjónusta. 

Núverandi eigandi er Halldór Margeir Ólafsson. 

Með erindi, dags. 5. janúar 2021, barst krafa frá Kristjáni Nóa Sæmundssyni f.h. Garda ehf. um að skráning 

merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin 

byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. 

Með erindi, dags. 18. febrúar 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og með erindi, dags. 

18. júní 2021 barst greinargerð eiganda. Með erindi stofnunarinnar, dags. 24. ágúst 2021, var tilkynnt að málið

væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.3

Niðurstaða 

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg 

og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. og uppfylla þær kröfur sem koma fram 

reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 

(rgl.)4 

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar, 

sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið 

raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun 

fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. 

Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það 

í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. 

1 Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. 
vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar. 
2 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 
71/2020.  
3 Greinargerðir málsaðila fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt með greinargerðum er unnt 
að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012. 
4 Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða 
takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingu.  
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Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi 

merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er. 

Vörumerkjalögin leggja þá skyldu á herðar eigendum vörumerkja að hefja notkun merkis innan fimm ára frá 

skráningu. Ekki er gerð krafa um óslitna notkun á þessu tímabili5 og ekki er unnt að fara fram á niðurfellingu 

merkis á grundvelli notkunarleysis fyrr en fimm ár eru liðin frá því að merki var skráð. Þá er tekið fram í 3. mgr. 

25. gr. vml. að notkun annarra en eiganda megi leggja að jöfnu við notkun hans í þeim tilvikum sem um samþykki 

eiganda fyrir umræddri notkun merkisins er að ræða. 

Merkið var skráð þann 31. desember 2015. Krafa um niðurfellingu merkisins barst þann 5. janúar 2021, þ.e 

stuttu eftir að fimm ár voru liðin frá skráningu þess. Eiganda ber því að sýna fram á notkun eða undirbúning að 

notkun á því tímabili sem liðið er frá skráningu.   

Ljóst er af gögnum málsins að merkið var í notkun á fyrri hluta árs 2015, þ.e. frá janúar/febrúar og fram til 

maí/júní þegar reksturinn var stöðvaður m.a. vegna athugasemda heilbrigðiseftirlitsins. Sú notkun fellur hins 

vegar utan við það tímabil sem hér er til skoðunar. Af framlagðri greinargerð eiganda má ráða að merkið Primo 

og/eða Primo Ristorante sé í notkun en á vegum aðila sem hafi ekki heimild frá honum til að nota það. Ber 

eigandi því við að gildar ástæður séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við þá skyldu sem 1. 

mgr. 25. gr. vml. setur á herðar eiganda. Nánar tiltekið eru ástæðurnar sagðar vera þær að ólögmæt hagnýting 

beiðanda eða aðila honum tengdum á vörumerkinu komi í veg fyrir að eigandi geti notað það með tilskyldum 

hætti. 

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum segir að ef eigandi skráningar geti fært gild rök 

fyrir því hvers vegna hann hafi ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verði skráning ekki 

ógilt. Fram kemur að erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök en í dæmaskyni er talið upp 

að brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða 

markaðssetningu teljist ekki vera gild rök í þessu sambandi. Ef um er að ræða erfiðleika vegna aðstæðna sem 

eigandi fær ekki ráðið við (force major) kemur til skoðunar að gera undantekningu. Þau tilvik sem talin eru upp 

í greinargerðinni eru ekki tæmandi. 

Meta þarf í hverju máli fyrir sig hvort um gildar ástæður fyrir notkunarleysi sé að ræða og þar sem um 

undantekningu er að ræða frá notkunarskyldunni er skilyrðið um gildar ástæður túlkað þröngt. 

Við mat á því hvort að um gildar ástæður notkunarleysis sé að ræða hefur í dómum Evrópudómstólsins komið 

fram m.a. að hindrunin verði í fyrsta lagi að hafa nægileg bein tengsl við merkið sem gerir notkun þess 

ómögulega eða óeðlilega og öðru lagi verður hindrunin að hafa komið upp óháð vilja eiganda merkisins.6 Enn 

fremur er ljóst af framkvæmd Evrópudómstólsins að hugtakið „gild rök“ vísar til aðstæðna sem eru ótengdar 

eiganda frekar en aðstæðna sem tengjast viðskiptalegum erfiðleikum.7  

Að mati Huverkastofunnar fellur tilvik það sem eigandi ber við sem gildar ástæður fyrir notkunarleysi ekki undir 

þau skilyrði sem fram hafa komið í dómaframkvæmd. Engar lagalegar ástæður hafa átt þátt í því að hann hafi 

ekki getað nýtt sér skráðan einkarétt sinn til vörumerkisins. Eigendum vörumerkja bjóðast nokkur úrræði til þess 

að beita skráðum rétti sínum gagnvart þeim sem þeir telja ganga á rétt sinn; m.a. það úrræði að senda erindi 

þar sem bent er á að viðkomandi sé að brjóta á skráðum vörumerkjarétti og fara fram á lögbann. Enn fremur er 

hægt að beina erindum t.d. til Neytendastofu ef um samkeppnismál er að ræða eða skjóta máli til dómstóla. 

 
5 Sjá t.d. niðurstöðu fyrsta dómstigs (e. first instance) í máli nr. T-86/07, 52. mgr. 
6 Sjá t.d. niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-246/05 frá 14. júní 2007, 54. mgr.   
7 Sjá t.d. niðurstöðu almenna dómstólsins (e. General Court) í máli nr. T-250/13 frá 18. mars 2015, 66. mgr.  
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Fyrir liggur að eigandi greip ekki til þeirra úrræða sem í boði eru fyrr en á haustmánuðum 2020.  

Engar lagalegar ástæður hafa hindrað eiganda til að nota vörumerkið og sú rekstarstöðvun sem átti sér stað í 

kjölfar athugasemda heilbrigðiseftirlitsins má telja eðlilegan þátt í rekstri fyrirtækis.  

Eigandi tiltekur í erindi sínu til fyrrum samstarfsaðila þann 14. júlí 2015 að hann hyggist halda veitingarekstri 

áfram undir vörumerkinu Primo Ristaurante á nýjum stað innan mjög skamms. Ekki liggur fyrir í gögnum málsins 

að eigandi hafi í kjölfarið hafið undirbúning að markaðssetningu eða opnun veitingastaðar undir vörumerkinu.  

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að eigandi hafi ekki sýnt fram á gildar ástæður séu fyrir 

notkunarleysi merkisins Primo Ristaurante, nr. V0097411. Krafa um að skráning vörumerkisins verði felld úr gildi 

er því tekin til greina. 

 

 

 

 

 

 
Ákvörðunarorð 

 
Skráning merkisins Primo Ristaurante (orðmerki), nr. V0097411, skal felld úr gildi frá 5. janúar 2021. 

 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Hanna L. Karlsdóttir 
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 ákvörðunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

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

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

 

 
 

 



Hugverkastofan 

Engjategi 3, 

105 Reykjavík 

Ósk um niðurfellingu. 

Ég undirritarður, fyrir hönd Garda ehf kt.490729-1460, óska eftir niðurfellingu á vörumerkinu Primo 
Ristaurante VMID:V0097411. 

Merkið hefur ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml., þ.e. innan fimm ára frá því skráningarferli lauk 
eða í fimm ár samfleytt. 

Veitingastaðurinn Primo Þingholtsstræti 1, hefur notast við nafnið síðan í janúar 2015 
Það er því ósk okkar að téð vörumerki verði felt niður.  Við höfum einnig átt lénið primo.is síðan 2015 en 
þar er að finna heimasíðu veitingahússins  

Það  er umsókn frá okkur, þ.e Garda ehf, í ferli hjá Hugverkastofu varðandi skráningu á vörumerkinu 
Primo Ristorante 

Virðingarfyllst, 

Kristján Nói Sæmundsson 
Stjórnarformaður Garda ehf 










