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Ákvörðun Hugverkastofunnar  
nr. 16/2019 

10. október 2019 
 
 
Þann 7. júlí 2011 lögðu ADVEL lögmenn ehf. f.h. Rekstrarfélags Tíu-ellefu ehf. inn umsókn um skráningu 

vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, sbr. umsókn nr. 1905/2011. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í 

flokkum 29, 30, 31, 32, 33, 35 og 43. Með erindi Hugverkastofunnar1, dags. 5. september 2011, var skráningu 

merkisins hafnað fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 

45/1997 (vml.) vegna ruglingshættu við merkið  sbr. skráning nr. 290/2011. 

Umsóknin var að lokum samþykkt. Skráningardagur var 2. maí 2011 og var merkið birt í ELS-tíðindum þann 15. 

maí 2012, sbr. skráning nr. 471/2012. Í kjölfar andmæla sem bárust, sbr. úrskurður Hugverkastofunnar nr. 

2/2014 sem staðfestur var af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd), sbr. 

sameinuð mál nr. 8/2014 og 10/2014 frá 16. apríl 2015, var skráning merkisins felld úr gildi fyrir alla tilgreinda 

þjónustu í flokki 35 en hélt gildi sínu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43.  

Núverandi eigandi er Basko verslanir ehf.  

Með erindi, dags. 4. janúar 2018, barst krafa frá Lex ehf. f.h. Íslandsstofu, um að skráning merkisins yrði felld úr 

gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á 25. gr. vml., sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. sömu laga. 

Hvor aðili um sig lagði inn tvær greinargerðir í upphafi. Við meðferð málsins óskaði stofnunin eftir frekari 

upplýsingum frá eiganda merkisins á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem og athugasemdum frá 

beiðanda. Með erindi stofnunarinnar, dags. 3. maí 2019, var tilkynnt að frekari gagnaöflun væri lokið og 

ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.2 

 

Niðurstaða 

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð 

og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felli úr gildi skráningu ef 

skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 

310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.   

Áður en efnisleg afstaða verður tekin til kröfu beiðanda um niðurfellingu merkisins verður fyrst tekið til 

skoðunar hvort lögmætir hagsmunir séu til staðar. 

Lögmætir hagsmunir 

Eigandi heldur því fram að beiðandi eigi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá merki eiganda fellt niður, 

hvorki á grundvelli skráðs merkis síns nr. 290/2011,  né fyrirliggjandi umsóknar um 

skráningu sama merkis nr. 83/2012. Eigandi byggir á því að rúm fjögur ár hafi liðið frá því að umsókn beiðanda 

                                                      
1 Þann 1. júlí 2019 var heiti stofnunarinnar breytt úr Einkaleyfastofan í Hugverkastofan. 
2 Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum 
málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.  
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var lögð inn og þar til að henni var synjað um skráningu og þegar krafa beiðanda um niðurfellingu hafi borist 

hafi sex ár verið liðin frá því að umsóknin var lögð inn. Eigandi telur sérstakt að löng málsmeðferð við afgreiðslu 

umsóknar beiðanda eigi að leiða til þess að það halli á hagsmuni hans (þ.e. eiganda).  

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu,  sbr. 

umsókn nr. 83/2012, hér á landi, m.a. fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43 en merkinu hafi verið synjað 

skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., m.a. við hið skráða merki 

sem hér um ræðir.  

Krafa um niðurfellingu merkis með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml. er oftar en ekki til komin vegna þess að beiðandi 

hefur fengið synjun á merki sínu vegna þeirrar fyrirstöðu sem hið skráða merki er. Í slíkum málum hefur 

Hugverkastofan litið svo á að lögmætir hagsmunir séu til staðar hafi beiðandi lagt inn umsókn um skráningu 

vörumerkis eða að fyrirhugað sé að nota það og skráð merki er möguleg fyrirstaða, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 

Um þessa framkvæmd vísast m.a. til ákvarðana Hugverkastofunnar um gildi skráninga í málum nr. 4/2014 

(NÝKAUP), 4/2016 (SALMOSAN), 7/2017 (VIKO) og 9/2017 (HAI SOCIETY) og staðfest hefur verið af 

áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. úrskurður nr. 3/2017 (HÓLL).   

Hugverkastofan bendir á að hver umsókn um skráningu merkis er sjálfstæð umsókn sem nýtur sjálfstæðrar 

meðferðar og er ekki háð eldri umsóknum og/eða skráningum. Ástæðu þess að langur tími leið frá því að 

umsóknin var lögð inn og þar til afgreiðslu hennar lauk má rekja til fyrri málsmeðferðar varðandi merki það sem 

hér um ræðir. Ekki var unnt að taka afstöðu til umsóknarinnar fyrr en að andmæli gegn skráningu merkisins og 

síðar áfrýjun yrðu til lykta leidd þar sem að niðurstaða málsins kynni að hafa áhrif á skráningarhæfi merkisins. 

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra 

hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a 

vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Hugverkastofunnar og er krafa um niðurfellingu 

framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.  

Mál þetta byggir samkvæmt framangreindu á því að merki eiganda hafi ekki verið notað með þeim hætti sem 

vörumerkjalögin áskilja. Með vísan til þess sem að framan er rakið telur Hugverkastofan að sjónarmið að baki 

ákvæðum 8. og 9. gr. vml. eigi ekki við í máli þessu og verða ákvæðin því ekki tekin til nánari skoðunar.  

Notkunarskylda 

Krafa beiðanda byggir á því að eigandi hafi ekki notað merkið í samræmi við þá skyldu sem 1. mgr. 25. gr. vml. 

setur á eigendur vörumerkja. Eigandi heldur því hins vegar fram að fimm ára tímabilið sem eigandi merkis hefur 

til að hefja notkun á því sé ekki liðið þrátt fyrir að merkið hafi verið skráð árið 2012. Rökstyður eigandi þá 

fullyrðingu sína m.a. með vísan til þess að niðurstaða í andmælamáli gegn skráningu þess merkis sem hér um 

ræðir hafi ekki legið endanlega fyrir fyrr en í apríl 2015 með úrskurði áfrýjunarnefndar í sameinuðum málum nr. 

8/2014 og 10/2014.  

Í greinargerð eiganda kemur fram að við ákvörðun á upphafi hins fimm ára tímabils skv. 25. gr. vml. verði annað 

hvort að miða við að tveggja mánaða andmælafrestur skv. 22. gr. vml. hafi liðið án andmæla eða að 

málsmeðferð vegna andmæla skv. 22. gr. vml. sé að fullu lokið. Slík nálgun sé í samræmi við framkvæmd innan 

Evrópusambandsins og taki mið af leiðbeiningum Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO). Að mati eiganda 

hafi þær leiðbeiningar þýðingu við túlkun á 25. gr. vml. hér á landi og vísar hann m.a. til dóms Hæstaréttar frá 6. 

maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA) þar sem segir að skýra skuli lög og reglur að svo miklu leyti sem við á til 

samræmis við EES samninginn (65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka) og þær reglur sem á honum byggja.  
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Í 1. mgr. 25. gr. vml. segir að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað 

vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í 

fimm ár samfellt megi ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. 

a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Í greinargerð sem fylgdi 

frumvarpi til vörumerkjalaga segir að ákvæðið, sem reyndar hafði þá verið tvískipt, hafi komið nýtt inn í 

þágildandi vörumerkjalög nr. 47/1968, sbr. lög nr. 67/1993.  

Hvorki lögin né greinargerðin skilgreina nánar hvað átt er við með skráningardagsetningu. Í greinargerð sem 

fylgdi frumvarpi með breytingarlögum nr. 67/1993 segir aðeins: „í notkunarskyldu felst að hafi eigandi skráðs 

vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan fimm ára frá skráningardegi getur hver sá, er hagsmuna hefur að 

gæta, höfðað mál gegn honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi. Sama á við ef eigandi vörumerkis 

hefur hafið notkun merkisins en síðar hætt henni og ekki notað merkið samfellt í fimm ár.“ Í tíð eldri 

vörumerkjalaga lá skýrt fyrir hvað væri skráningardagsetning þar sem að umsóknir um skráningu merkja voru 

birtar til andmæla og svo í kjölfarið skráðar ef engin andmæli bárust eða að liðinni meðferð andmælamáls. Með 

þeirri heildarendurskoðun vörumerkjalaga sem átti sér stað árið 1997 var þessari málsmeðferð breytt og 

meðferð andmælamáls hefst nú eftir skráningu, sbr. 22. gr. vml. Breytingin sem átti sér stað á ákvæði 25. gr. 

laganna var því sú að í stað þess að um tvö ákvæði væri að ræða, þ.e. 25. gr. a og 25. gr. b var þeim steypt 

saman í eitt ákvæði, 25. gr. Vissulega hvílir sú skylda á löggjafanum, sem og á skráningaryfirvöldum hér á landi, 

að taka tillit til tilskipunar um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Sambærilegt ákvæði í þágildandi 

tilskipunum nr. 89/104/EBE og nr. 2008/95 var að finna í 10. gr.3 Þar er þó ekki að finna afgerandi skilgreiningu á 

því hvað telja skuli skráningardag. Enn fremur má benda á að Evrópudómstóllinn sagði í niðurstöðu sinni í máli 

nr. C-246/05 frá 14. júní 2007 (Häupl) að þrátt fyrir að vörumerkjalög aðildarríkjanna hafi verið samræmd með 

tilskipun nr. 89/104/EBE þá væri það ljóst að tilskipunin samræmdi ekki málsmeðferð t.d. umsókna í ríkjunum 

og þ.a.l. væri það undir aðildarríkjunum komið að skilgreina hvað teldist t.d. skráningardagur umsóknar, þ.e. 

hvenær skráningarferlinu teldist vera lokið, sbr. 26.-31. mgr. dómsins. Í samræmi við orðalag lagaákvæðisins 

hefur Hugverkastofan lagt það til grundvallar í framkvæmd sinni að miða skuli við þann dag er merki var skráð.4  

Með vísan til ofangreinds skal miða upphaf hins fimm ára tímabils við það þegar merki eiganda var skráð, þ.e. 2. 

maí 2012. Fimm ár voru því liðin frá skráningu merkis eiganda þegar krafa beiðanda barst þann 4. janúar 2018.  

Notkun skv. 1. mgr. 25. gr. vml.  

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef 

vörumerki hefur t.d. ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu eru 

ógildingarástæður til staðar ef eigandi skráðs vörumerkis hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað 

vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða slík notkun hafi ekki átt sér stað í 

fimm ár samfellt. 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 

                                                      
3 Ákvæði 10. gr. tilskipananna var svohljóðandi: If, within a period of five years following the date of the completion of the 
registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the 
goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five 
years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-
use. 
Íslensk þýðing: Hafi eigandi vörumerkis ekki hafið notkun þess í raun í aðildarríki innan fimm ára frá skráningu þess fyrir þá 
vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir, eða hafi notkun vörumerkis fallið niður í fimm ár samfleytt, er heimilt að beita 
refsiákvæðum þessarar tilskipunar, nema góð og gild rök séu fyrir því að vörumerki hafi ekki verið notað. 
4 Í núgildandi tilskipun nr. 2015/2436 er skráningardagur skýrlega skilgreindur, sbr. Art. 16(1) og (2). Ákvæðið hefur hins 
vegar ekki verið innleitt inn í vörumerkjalög. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60995&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10438736
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haldið þeim rétti sínum.  

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. framangreindan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008 

(ICEAVIA). Í niðurstöðu dómsins kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað 

vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess 

séu þ.a.l. uppfyllt. Eigandi verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun í þessum efnum. Evrópudómstóllinn 

hefur einnig tekið á þessu álitefni um almenna notkun (e. genuine use) og í máli nr. T-409/07 frá 23. september 

2009 (ACOPAT) kemur m.a. fram að almenna notkun verði að vera hægt að sýna fram á með traustum og 

raunverulegum gögnum á þeim markaði sem um ræðir. Málamyndanotkun (e. token use) í þeim tilgangi að 

viðhalda réttindum telst ekki vera almenn notkun. 

Merki eiganda, INSPIRED BY ICELAND, er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 29-33 og 43.  

Meðal gagna sem eigandi leggur fram til sönnunar á því að merki hans hafi verið í notkun eru yfirlýsingar frá 

nokkrum drykkjar- og matvælaframleiðendum um framleiðslu á drykkjum og sælgæti undir merkjum INSPIRED 

BY ICELAND allt frá árinu 2014. Enn fremur leggur eigandi fram ódagsett skjöl þar sem orðasambandið INSPIRED 

BY ICELAND kemur fyrir. Um er að ræða gögn sem lögð voru fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2015 í tengslum 

við dómsmál sem þá var rekið. Meðal annarra gagna eru myndir af tilteknum tegundum sælgætis merkt 

INSPIRED BY ICELAND sem og vatnsflöskur þannig merktar. Á öðrum framlögðum gögnum eiganda kemur 

orðsambandið INSPIRED BY ICELAND fyrir. Hugverkastofan vekur þó athygli á því að framlögð gögn eiganda eru 

að miklu leyti ódagsett.  

Einu gögnin sem telja má að einhverju leyti dagsett eru yfirlýsingar frá sælgætis- og drykkjarframleiðendum. Í 

greinargerð eiganda sjálfs kemur fram að um sé að ræða framleiðslu á tilteknum drykkjarvörum í ýmsum 

stærðum og framleiðslu tiltekinna vara. Að mati Hugverkastofunnar er orðalagið í greinargerðinni frekar órætt 

en ekki er nefnt hvers konar drykkir eða hvers konar vörur hafi verið framleiddar og engin gögn fylgja því til 

staðfestingar. Þá voru yfirlýsingarnar sjálfar merktar sem trúnaðarupplýsingar og beiðandi fékk þ.a.l. ekki 

tækifæri til að tjá sig um þær.  

Með erindi, dags. 15. febrúar 2019, óskaði Hugverkastofan eftir reikningum og/eða öðrum gögnum frá eiganda 

merkisins sem sýndu fram á að framleiðsla tilteknum vörum hefði átt sér stað a.m.k. frá árinu 2014 eða síðar. 

Eigandi lagði fram dagsetta reikninga sem sýndu að sælgæti, einkum súkkulaði og vatn hefði verið pantað frá 

ýmsum birgjum. Vöruheitin samkvæmt framlögðum reikningum eru inspired milk chocolate, inspired dark 

chocolate, inspired piparperlur og inspired by iceland vatn. Vöruheiti samkvæmt þó nokkrum reikningum eru 

sérmerkt pure eða pure icelandic. Eðli málsins samkvæmt er þar ekki um að ræða notkun á merki því sem hér er 

til umræðu, INSPIRED BY ICELAND. Jafnframt telur stofnunin það ekki vera merki um notkun orðsambandsins að 

vörur séu tilgreindar í reikningum með orðinu inspired. Að mati Hugverkastofunnar sýna viðbótargögn eiganda 

aðeins fram á notkun á merkinu INSPIRED BY ICELAND fyrir ölkelduvatn í flokki 32. Framlögð gögn eiganda sýna 

ekki fram á notkun merkisins INSPIRED BY ICELAND fyrir aðrar vörur í flokkum 29-33 eða þjónustu í flokki 43.  

Eigandi bendir á að í niðurstöðu Hæstaréttar frá 14. desember 2017 í máli nr. 717/2016 (INSPIREDY BY 

ICELAND) komi fram að áfrýjandi, þ.e. eigandi, hafi notað vörumerki sitt óslitið frá árinu 2006. Hugverkastofan 
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bendir á að sú notkun sem staðfest var í umæddum dómi varðar aðeins notkun merkisins í rekstri verslunar sem 

fellur undir flokk 355, en sá flokkur er ekki til umræðu í máli þessu.  

Gildar ástæður fyrir notkunarleysi 

Eigandi merkisins ber því við að gildar ástæður séu fyrir því að merki hans hafi ekki verið notað á því fimm ára 

tímabili sem um ræðir frá skráningu, sbr. síðasti málsliður 1. mgr. 25. gr. vml. Að hans mati er það gild ástæða 

að andmæli gegn skráningu merkis hans hafi verið til meðferðar á þessu tímabili. Eigandi vísar til leiðbeininga 

EUIPO (e. guidelines) í þessu sambandi en þar komi skýrlega fram að ekki sé hægt að ætlast til þess að eigandi 

merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeðferð vegna andmæla sé í gangi.6  

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 sem 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. 

Eigandi vísar til tiltekinnar málsmeðferðar hjá EUIPO sem á við um tilvik þar sem andmæli hafa borist gegn 

skráningu merkis á grundvelli annars merkis sem þegar er skráð. Ákvæði 2. mgr. 47. gr. Evrópureglugerðar um 

vörumerki kveður á um það úrræði að eigandi andmælts merkis geti krafist þess að andmælandi sanni notkun á 

því merki sem hann byggir andmælin, á fimm ára tímabili sem er fyrir umsóknardag hins andmælta merkis eða 

forgangsréttardag.7 Í vörumerkjalögum nr. 45/1997 er ekki að finna sambærilegt ákvæði.   

Hugverkastofan bendir á að leiðbeiningar EUIPO eiga m.a. að endurspegla framkvæmd stofnunarinnar, þ.á m. 

rannsókn og aðra málsmeðferð skv. Evrópureglugerð um vörumerki sem EUIPO starfar eftir. Þeim er ætlað að 

vera almennar leiðbeiningar og eru ekki lagalega bindandi. Tilvísun eiganda til tiltekinnar málsmeðferðar hjá 

EUIPO og hvaða áhrif sú málsmeðferð kann að hafa á notkunarskyldu á því ekki við í máli þessu. 

Þá hindra andmæli gegn skráningu merkis almennt ekki notkun þess á meðan á slíkri málsmeðferð stendur. Enn 

fremur má benda á að í niðurstöðu fyrsta dómstigs Evrópudómstólsins (e. General Court) í máli nr. T-250/13 frá 

18. mars 2015 (SMART WATER) segir m.a. að málsmeðferð vegna kröfu um ógildingu merkis (e. revocation) 

                                                      
5 Í forsendum niðurstöðu dóms Hæstaréttar segir: „Þegar stefndi hóf notkun á vörumerkinu á árinu 2010 og fékk það skráð á 
árinu 2011 hafði áfrýjandi notað það í sínum rekstri frá árinu 2006 og verður fallist á það að vörumerkjaréttur áfrýjanda á 
vörumerkinu „Inspired by Iceland“ hafi stofnast með óslitinni notkun hans á merkinu frá árinu 2006. Samkvæmt því er sú 
notkun hans að reka verslun með auðkenni vörumerkisins ekki heimildarlaus. Þegar af þeirri ástæðu fer hún ekki í bága við 1. 
mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.” 
6 Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Oppostion, Section 6, Proof of Use, bls. 62 (útg. 2017). 
7 Ákvæði 2. mgr. 47. gr. Evrópureglugerðar um vörumerki: If the applicant so requests, the proprietor of an earlier EU trade 
mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of filing or 
the date of priority of the EU trade mark application, the earlier EU trade mark has been put to genuine use in the Union in 
connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, 
or that there are proper reasons for non-use, provided that the earlier EU trade mark has at that date been registered for not 
less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier EU trade mark has 
been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the 
examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services. 
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hindri ekki notkun þess, sbr. 71. mgr. dómsins. 

Að mati Hugverkastofunnar hefur eigandi ekki fært rök fyrir þeirri staðhæfingu að gildar ástæður sé fyrir því að 

merkið INSPIRED BY ICELAND hafi ekki verið notað með þeim hætti sem ákvæði 25. gr. vml. gerir áskilnað um.  

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að eigandi merkisins INSPIRED BY ICELAND hafi sýnt 

fram á notkun þess fyrir ölkelduvatn í flokki 32 en ekki fyrir aðrar vörur sama flokki sem og í flokkum 29, 30, 31, 

33 og þjónustu í flokki 43. Krafa um að skráning merkisins verði felld úr gildi er því tekin til greina að hluta.  

 

Ákvörðunarorð 

Skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND nr. 471/2012 skal halda gildi sínu fyrir ölkelduvatn í flokki 32 en felld 

úr gildi fyrir vörur í flokkum 29, 30, 31, 33 og eftirtaldar vörur í flokki 32: bjór; gosdrykkir og aðrir óáfengir 

drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar sem og þjónustu í flokki 43.  

 

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, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt. 
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Einkaleyfastofa
Engjateigur 3

105 Reykjavík

Reykjavík, 8. maí 2018

Efni: Greinargerõ Rekstrarfélags tíu-ellefu ehf. vegna kröfu íslandsstofu um st¡órnsrfslulega
niilurfef lingu vörumerkjaskráningar nr. V0082578 (47tl20t2l.

Til ADVEL lögmanna hefur leitaõ Rekstrarfélag tíu-ellefu ehf. (,,umbjóðandi minn") og faliô
undirrituõum að koma á framfæri athugasemdum í tilefni af framkominni kröfu íslandstofu
(,,krefiandi") um aõ skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND, verôi felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a.

laga um vörumerki nr.45/1997 (,,vm|.").

Krafa þessi barst ADVEL lögmönnum f.h. umbjóõanda míns meõ tölvupósti dags. 8. janúar 2018 og var
umbjóõanda mínum veittur frestur til þess aô skila greinargerö í tilefni af kröfu krefjanda sem dags. er
5. janúar 2018 og flilgdi umræddum tölvupósti. Umbjóðandi minn óskaôi eftir viôbótarfresti til þess aõ
skila athugasemdum sínum og var slíkur frestur veittur til 8. maí 2018.

Umbjóðandi minn mótmælir framkominni kröfu og gerir sjálfur þá kröfu aö Einkaleyfastofan hafni kröfu
krefjanda og að skráning vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND, nr. 471./2OL2 (V0082578), haldi gildi sínu

aö öllu leyti.

Samhliõa greinargerô þessari leggur umbjóõandi minn fram 'imis gögn sem s'ina fram á notkun hans á

vörumerki sínu. Hluti þessara gagna eru merkt TRÚNAÐARfUÁI og eru þau afhent Einkaleyfastofu á

þeim forsendum aõ þau verili ekkigerð opinber, né afhent eða s'ind krefjanda, enda er hér um aö
ræõa viôkvæma fiárhags- og viðskiptahagsmuni umbjóilanda míns og viðsemjenda hans sem leynt
skulu fara. Trúnaður þessi er sérstaklega mikilvægur í ljósi yfirl'isinga krefjanda þess efnis aõ hann
hyggist heimila innlendum framleiðendum að framleiôa tilteknar vörur undir vörumerkinu tNSPIRED

BY ICELAND.

l.lnngangur

Samkvæmt bréfi krefjanda dags. 5. janúar 2018 er þess krafist aõ Einkaleyfastofan afmái úr
vörumerkjaskrá, íheild eõa að hluta, vörumerki umbjóôanda míns á grundvelli 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga

nr.45/L997 um vörumerki, sbr. o925. og 30. gr. a. sömu laga sbr. og 13. gr. reglugerõar nr. 310/1997
meô síôaribreytingum.

ADVEL lögmenn slf. o Laugavegur 182 r 105 Reykjavík o ísland o Sími 520 2050 r www.advel.is c Kt.42OLL2OI70. Vsk.nr. 109847
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i Or¿ti sínu heldur krefjandi því fram aõ hann eigi lögmæta hagsmuni af því að skoriö verõi úr kröfu
hans um stjórnsrislulega niôurfellingu. Þá byggir krefjandi sjálfa kröfu sína um hina stjórns'islulega
niõurfellingu á aõ hiõ umþrætta vörumerki umbjóõanda míns hafi ekkiveriõ notað ísamræmiviô 25.
gr. vml.

Umbjóöandi minn telur aô krefjandi eigi ídag ekki lögmæta hagsmuni af því aõ fá úr framkominni kröfu
sinni skoriõ og hafi í reynd fyrir sakir tómlætis og ñ¡rningar fyrirgert slíkum hagsmunum.

Þá telur umbjóõandi minn aõ fimm ára notkunartímabilinu sé ekki lokið og aô í öllu falli hafi hann
sannanlega notað hiö skráða merki sitt flirstu fimm árin frá skráningardegi í öllum vöru- og

þjónustuflokkum. Aô því marki sem Einkaleyfastofan kann að telja aö notkun hafi ekki átt sér staô
byggir umbjóöandi minn ennfremur á því aô gildar ástæõur fyrir því.

Þannig verõur að hafna kröfu krefjanda um stjórns'islulega niðurfellingu merkis umbjóôanda míns.

ll. Lögmætir hagsmunir

A. Almenn athugosemd og réttur óskilinn til ondmæla
í upphafi gerir umbjóðandi minn almenna athugasemd viô það sem fram kemur í bréfi LEX þess efnis
að umsókn krefjanda um skráningu á vörumerki sínu INSPIRED BY ICELAND samkvæmt umsókn nr.
83/2072 (V0O84474l,íflokkum L,2,4,5, 6, 8, 9,IO, L3,74,75,17, !8, !9,20,22,23,24,25,26,27,29,
34, hluta af tilgreindum vörum í flokkum 3,7, og2L, og alla tilgreinda þjónustu í flokkum 96,27r, 38,
40,41-,42,44, og 45 hafiveriö samþykkt af Einkaleyfastofu. Þetta kemur umbjóöanda mínum verulega
á óvart því hann hefur ekki áður fengið upplrisingar um þetta. Samkvæmt gagnagrunni Einkaleyfastofu
er umrædd umsókn ennþá með stöðu umsóknar og vörumerkjaskráningin hefur ekki veriõ birt. Ljóst
má telja aô umbjóõandi minn leggst gegn framangreindri skráningu, enda kann aô skapast veruleg
ruglingshætta gagnvart réttindum umbjóõanda míns. Umbjóõandi minn áskilur allan rétt, reynist

þessar uppltisingar réttar, til þess að andmæla skráningu krefjanda á vörumerkinu INSPIRED BY

ICE LAN D í fra ma ngreind u m flokku m sa m kvæmt u msókn nr. 83 /2OI2 (VOO8447 4ll.

B. Skortur krefjanda ó lögmætum hogsmunum
Umbjóöandi minn hafnar því aõ krefjandi get¡ talíst hafa lögmæta hagsmuni eins og nauðsynlegt er
samkvæmt ákvæõi 30. gr. a. vml. Byggir umbjóðandi minn á því aõ slík viõurkenning í þessu tiltekna
máli og eins og aðstæõum er háttað, fæli í sér að farið yrôi á svig viô önnur ákvæôi vml. sem yrðu
markleysa ein í kjölfariô.

í a. gr. vml. er aô finna ákvæôi um aõ yngri réttur á skráôu vörumerki geti notiõ verndar jafnhliôa eldra
merki þótt merkin séu lík, ef eigandi eldra vörumerkis hefur þrátt fyrir vitneskju látið notkun á yngra
merkinu afskiptalausa hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi. íS. gr. segir svo aô yngri réttur
á vörumerki geti einnig notiô verndar jafnhliõa rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef
eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráõstafanir til þess að koma í

veg fyrir notkun yngra merkisins. Þegar litið er til greinargerðar meô frumvarpi því sem varô að
vörumerkjalögunum er ljóst aõ framangreindar reglur byggjast á fyrningar- og tómlætissjónarmiõum.

1 í ljósi samhengisins er líklega e átt við flokk 37, en umbjóðandi minn hefur engar uppl'isingar til þess að
staðreyna staðhæfinguna.
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Framangreind ákvæði eiga m.a. rót sína aô rekja til ákvæõa tilskipunar nr.89/\O4/EBE sem veitt er
sérstakt vægi í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2OO8 (Flugstoôir gegn Hilmari Friôriki Foss) vegna

samræmingarsjónarmiôa og ákvæôa EES-samningsins. í9. gr. framannefndrar tilskipunar segir:

Article 9

Limitation in consequence of acquiescence

1. Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 4

(2) has acquiesced, for a period offive successive years, in the use of a later trade mark registered
in that Member State while being aware of such use, he shall no longer be ent¡tled on the basis

of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or
to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later
trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith.
2. Any Member State may provide that paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the
proprietor of an earlier trade mark referred to in Article + (q) (a) or an other earlier right referred
to in Article a (a) (b) or (c).

3. ln the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later registered trade mark
shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer

be invoked against the later trade mark. lfe¡tletrun undirritaðs]

Þrátt fyrir þá framkvæmd Einkaleyfastofu aõ viõurkenna lögmæta hagsmuni ítilteknum tilvikum þegar
umsækjanda að vörumerki hefur veriö synjaô um skráningu á grundvelli ruglingshættu við eldra merki,
s.s. í ákvöröun Einkaleyfastofunnar nr. L/201,6 (EMPEDRADO) sem krefjandi vísar til, veröur ávallt aõ

meta hvert einstakt mál sjálfstætt.

ífyrirliggjandi máli er krefjandi eigandi vörumerkisins INSPIRED BY ICELAND í tilteknum flokkum skv.

skráningu nr.29O/2OI1. Óumdeilt er að vörumerkjaumsókn sú sem krefjandi byggir meinta lögmæta

hagsmuni sína sn'ir að þessu tiltekna eldra vörumerki. Þannig fjallar krefjandi sjálfur um þaõ í bréfi sínu

að hann byggi á vörumerkjaskráningu sinni frá 201-L. Vísar krefjandi til þess strax íkafla l.l. að hann eigi

þá vörumerkjaskráningu, þá er hinn langi kafli l.ll. í kröfubréfi krefjanda ítarleg útlistun á meintum
réttindum krefjanda sem aftursnlirað eldra vörumerki hans frá2OL1,. Þessi umfjöllun krefjanda, og í
raun kafli l.ll. er þ'iðingarlaus meõ öllu nema ætlun krefjanda sé að byggja lögmæta hagsmuni á eldri
vörumerkjaskráningar. Meõ takmörkuôum hætti virôist krefjandi þó, í hluta af kafla l.l. byggja hina

meintu lögmætu hagsmuni sína á umsókn sem lögð var inn 10. janúar 2012. Krefjandi gerir því hins

vegar sk'fr skil að sú vörumerkjaumsókn hans nr. 83/20L2 (VO084474l,byggir á hina eldri skráningu.

Þannig er óhjákvæmilegt að líta svo á aõ hér sé krefjandi í reynd aõ beita eldri vörumerkjarétti fyrir sig

gagnvart eldri skráningu. Umbjóõandi minn byggir á því aõ eins og aðstæðum sé háttaõ væri þriðja
aðila ómögulegt aõ byggja lögmæta hagsmuni á synjun að svo án heimildar krefjanda með vísan til
vörumerkjaumsókn nr. 83/2Ot2 (VOO84474l.ekki ná fram að ganga og byggi krafa hans alltaf á eldri
réttlndum.

Umbjóõandi minn vekur sérstaka athygli á því aõ vörumerkjaumsóknin frá2O12 var orôin rúmlega

fjögurra ára gömul þegar Einkaleyfastofa svaraôi umsókninni samkvæmt því sem fram kemur og synjaði

um skráningu vörumerkisins í tilteknum flokkum. Á peim tima, L7 . mars 2016, voru ekki liõin fimm ár
frá skráningardagsetningu þeirri sem uppgefin er í gagnabanka Einkaleyfastofu vegna skráningar

umbjóöanda míns á vörumerkisínu INSPIRED BY ICELAND. Nú þegar krafa krefjanda um stjórnsrislulega

niðurfellingu kemur fram eru sex ár liôin frá því umsóknin var lögõ fram.
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í t¡Osi alts framangreinds myndi viôurkenning á því að krefjandi hafi lögmæta hagsmuni af framkominni
kröfu sinni fela í sér aô tómlætis- og fyrningarreglur 8. gr. og 9. gr. vml. séu virtar aô vettugi. íreynd
væri þá hægt aõ komast hjá slíkum reglum meö þvíeinu aõ eldri rétthafi sæki að nriju um vörumerki
eõa heimili fyrir sitt leiti öôrum aö sækja um vörumerki í þeirrivon að fá synjun vegna ruglingshættu
viô þann aôila sem krafa um stjórns'islulega niôurfellingu á endanum sn'ir að. íþessu ljósi er ennfremur
sérstakt aô löng málsmeõferð viõ afgreiðslu umsóknar krefjanda um vörumerki leiõi til þess að halli á
hagsmuni umbjóôanda míns. Þetta stenst aö sjálfsögðu ekki skoðun.

Hér er sérstaklega vakin athygli á því aö ofantilvitnuô tilskipun felur ísér að eigandieldra vörumerkis
sé óheimilt oö gero kröfu um ógildingu yngrq vörumerkis á grundvelli réttinda hans samkvæmt eldra
vörumerki ef hann fyrir sakir fyrningar og tómlætis hefur ekki gert slíka kröfu ítæka tíð.

Vegna tómlætis krefjanda veröur hann að sætta sig viô að hafa fyrirgert hvers kyns lögmætum
hagsmunum sem hann kynniella aö hafa haft.

I I l. Um notku nartímabili samkvæmt vöru merkjalögum

Krefjandi byggir á þvíað umbjóðandi minn hafi ekki frá skráningardegi notað vörumerki sitt, tNSpIRED

BY ICELAND til þess aõ auðkenna þær vörur eôa þjónustu sem það er skráô fyrir með þeim hætti sem
lög áskilja. Byggir krefjandi í þessu samhengi á aõ vörumerkiö hafi verið skráô 2. maí 2OL2 ogaô miöa
eigi upphaf fimm ára notkunartímabilsins við þaô tímamark.

Umbjóôandi minn mótmælir þessum skilningi og telur að viô ákvörðun á upphafi hins fimm ára
notkunartímabils samkvæmt 25. gr. vml. verði að miða viõ annað hvort aô tveggja mánaõa
andmælafrestur samkvæmt22. gr. vml. hafi liõiõ án andmæla eôa að málsmeðferô vegna andmæla
samkvæmt 22. gr. vml. sé aô fullu lokið. Slík nálgun er enda í samræmi viö framkvæmd innan
Evrópusambandsins og tekur mið af leiðbeiningum hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO).2 En

þær leiôbeiningar hljóta aö hafa ríka þ'iðingu viõ túlkun 25. gr. vml. hér á landi íljósi áõurtilvitnaðs
dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2OO8. ípeim dómisagôi um 25. gr. vml.:

Áðurnefnd 25. gr.laga nr.45/1997 varfyrst leidd ílög með 12. gr.laga nr.67/I993,en með þeim
var meöal annars breytt rimsum ákvæðum þágildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki. Varð
ákvæõið aö 25. gr. a. í síöastnefndu lögunum. í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi því sem
varð að lögum nr. 67/L993, kemur meðal annars fram að það sé lagt fram ítengslum við
lagafrumvarp um aðild íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, en samningur um þaö hafi veriô
undirritaõur í Portúgal 2. maí1993. Tillögur ífrumvarpinu um breytingar á löggjöf um vörumerki
séu til samræmis þeim breytingum, sem leitti af 65. gr. EES - samningsins og XVll. viõauka, þar
sem vitnað sé í tilskipun nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aôildarríkja EB um
vörumerki. tsreytingar samkvæmt frumvarpinu takmarkist þó viô þau atriôi sem beinlínis gætu

torvelda frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aõildarríkja EES. Varôandi sérstaklega þá grein
frumvarpsins, sem áôur var getið og fleiri greinar, var vikiõ að þeirri breytingu að framvegis yrði
skylt aô nota skráô vörumerki, en slík skylda væri ekki fyrir hendi samkvæmt þágildandi lögum.
Jafnframt kom fram aõ notkun vörumerkis verði aô tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru
eöa þjónustu.

2 Hvort heldur er litið til nriiustu leiôbeininga vegna sönnunar á notkunar sem heita: ,,Guidetines for
examinotion of European Union Trade Marks Part C Oppos¡tion Section 6 Proof of lJse" eõa eldri útgáfur á

samskonar leiöbeiningum frá hugverkastofnun Evrópusambandsins t.a.m. 1rá 2004 eõa 2007.
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í fO. gr. áðurnefndrar tilskipunar nr.89/LO4/EBE er fjallaô um notkun vörumerkja. Samkvæmt 1.

töluliö hennar er heimilt að beita viõurlögum samkvæmt henni hafi rétthafi vörumerkis ekki
notað þaô til aô auôkenna hlutaðeigandi vöru eöa þjónustu í raun innan fimm ára frá skráningu
eõa hafi notkun falliõ niôur í fimm ár samfellt nema góð og gild rök séu fyrir því að merkiõ hafi
ekki verið notaô.

Samkvæmt 2. gr.laga nr.2/L993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES - samningsins
hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verður aõ öôru leyt¡ lit¡ô til 3. gr. sömu laga, en

samkvæmt henni skal sk'ira lög og reglur, aô svo miklu leyti sem við á, til samræmis viô EES -

samninginn og þær reglur, sem á honum byggja.

Samkvæmt framangreindu má ljóst vera að Hæstiréttur telur mikilvægt aö skrira 25. gr. vml. með
hliõsjón af framkvæmd innan Evrópu. Raunar viröist krefjandi vera sammála slíkri aõferôarfræôi enda
vísar hann til dóms Evrópudómstólsins í Ansul-málinu hvaö ,,raunverulega morkaössetningu" varõar

þegar kemur aö því aö skrira notkunarhugtak 25. gr. vml.

Samkvæmt samantekt fastanefndar hjá WIPO um vörumerkjamál má skipta nálgun ríkja hvaô

málsmeðferõ vegna andmæla við skráningu vörumerkis í tvo flokka. Annarsvegar málsmeôferö vegna
andmæla sem koma fram viõ birtingu umsóknar og afgreidd eru áõur en merki er skráô og hins vegar
málsmeõferð vegna andmæla sem fram koma eftir aõ merki hefur veriô skráô og birt.3

Á íslandi, eins og í nokkrum nágrannalöndum okkar þ.á m. Danmörku, Finnlandi, Noreg, Svíþjóð og

Þ'iskalandi á málsmeõferõ vegna andmæla sér staô eftir aô merki er skráð og birt. Þetta fyrirkomulag
felur í sér bæði kostí og galla, en viðurkennt er og óumdeilt aô fyrirkomulagiö hafi bein áhrif á fimm
ára notkunarreglur sem leiðir af Evrópureglum og innleidd hefur verið á íslandi í25. gr. vml.

í framanefndum leiôbeiningum hugverkastofnunar Evrópusambandsins lrá 2OI7 (og eldri útgáfum

þeirra) um sönnun notkunar vörumerkis segir um þessi beinu áhrif:

,,For national marks, it is necessary to determine the date that is equivalent to the
registration date for EUTMs. ln interpret¡ng this term, it should be taken into account
that there are national trade mark systems that have an oppos¡tion procedure after
registration.

t...1

The owner of a mark ¡s not expected to make genuine use of the mark while
examination or opposition proceedings are pending, before the five-year grace period
mentioned. This is in harmony with the approach towards earlier EUTMs, since the
registration date of an EUTM, which is mentioned in Article 42(2) EUTMR as the
decisive date for the beginning of the grace period, is always the date of completion of
the registration procedure.

t...1

The completion of the registration procedure occurs after a pre-registration oppositiorr or in
some Member States even after completion of a post-registration opposition. The exact
relevant dates can be found in the table in the Annex, on p. 78. [feitletrun undirritaðs]

Eins og framangreindar leiðbeiningar bera meõ sér ber aö líta til loka málsmeðferõar vegna andmæla
við ákvörôun á upphafsdegi fimm ára notkunartímabilsins þegar málsmeõferð vegna andmæla á sér

stað eftir skráningu.

3 S;á tytgist¡al nr. 1 sem s'i nir bls. L4 í niðurstöôu L7. fundar fastanefndar WIPO frá 23. mars 2oO7 um
vörumerkjalög.
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Eins og fram kemur í leiõbeiningum, þ.á m. bls. 62 og viðauka sjá fylgiskjal nr.2, er ekki hægt að ætlast
til þess aõ eigandi merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeðferð vegna andmæla

er ígangi. En slík málsmeðferô stendur á íslandi í beinum tengslum viö skráningu merkisins og veröur
eingöngu komiô fram á milli þess sem merki er birt og innan tveggja mánaða frá slíkri birtingu sbr.22.
gr. vml. Afleiðing andmæla er sú aô skráning merkis er tekin til skoðunar aõ n'iju sbr. ummæli í

greinargerô með frumvarpinu sem varð að vörumerkjalögunum.

Meô hliðsjón af framangreindu, sérstaklega í ljósí dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2OO8, byggir

umbjóðandi minn á þvíað hiõ fimm ára notkunartímabil sem 25. gr. fjallar um hafi ífyrsta lagi hafist
við lok málsmeðferðar vegna andmæla krefjanda sem fram komu í kjölfar skráningar umbjóõanda míns

á hinu umþrætta vörumerki. Þeirri málsmeõferð lauk ekki fyrr en L7. april 20L5 meô úrskurði

áfrfjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iônaöar í málum nr. 8/2OL4 og 1O/2OL4. Þá fyrst má gera

kröfu til þess aö umbjóðandi minn hefji raunverulega markaðssetningu á vörum og þjónustu undir
skráðu vörumerki sínu. íþessu samhengi er rétt aõ benda á aô áhrifa þessara andmæla gætir víða, m.a.

innan Einkaleyfastofu. Þannig tók Einkaleyfastofa ekki ákvörôun um vörumerkjaumsókn krefjanda fyrr
en búíð var aô leysa úr andmælum krefjanda vegna skráningar umbjóõanda míns. Jafnframt frestaði
Einka leyfastofa má lsmeôferô

í fyrirliggjandi máli liõu einungis tæp þrjú ár frá því umbjóôandí minn fékk endanlega skráningu á

vörumerki sínu staðfesta og þar til krefjandi óskaõi eftir stjórns'islulegri niöurfellingu vörumerkisins í

ársbyrjun 2018. Framkominni kröfu verôur því aõ hafna, enda hefur umbjóôandi minn í reynd ekki
fengiô lögmæltan tíma til þess aô nota merkiö eins og ætlanir hafa staõið til.

lV. Gildar ástæöur fyrir skorti á notkun
í ollu falli byggir umbjóðandi minn á því að framangreind málsmeðferõ vegna andmæla krefjanda feli
ein og sér ísér gilda ástæôu fyrir skorti á notkun. í l;ósi nálgunar innan Evrópusambandsins og að teknu
tilliti til nauðsynjar á samræmdri nálgun m.t.t. dómafordæmis Hæstaréttar er nauôsynlegt og

óhjákvæmilegt aô líta svo á aõ tafir á notkun vörumerkisins vegna andmælamáls krefjanda gegn

umbjóðanda mínum feli í sér gilda ástæôu ískilningi 1". mgr. 25. gr. vml. Andmælamál sem hefst strax

viõ birtingu skráningar stendur í svo nánum tengslum viö skráningarferliö og er eõlisólíkt öõrum
málsmeõferðum sem leitt geta til ógildingar á skráningu einkaleyfis aõ umbjóõandi minn hafôi gilda

ástæõu fyrir þvíaõ hefja ekki þá þegar kostnaôarsama notkun og markaðssetningu á vörumerki sínu.

Þá ber eõlilega aö líta til þess að Einkaleyfastofa sjálf frestaði ákvörõun um vörumerkjaumsókn
krefjanda frá 2O72 þar til leyst hafði veriõ meõ endanlegum hætti úr andmælamálunum sem varða

vörumerki umbjóôanda míns. Augljóst má telja aõ Einkaleyfastofa hafôi gildar ástæôur fyrir því. Meõ

nákvæmlega sama hætti hafði umbjóðandi minn gildar ástæõur fyrir þvíaô hefja ekki notkun aô fullu
leyti á meðan andmælamálin voru til meôferðar.

Við þetta bætist að krefjandi hefur ítrekaô, í samskiptum við umbjóõanda minn, hótað málaferlum,
lögbanni, og stjórnsfslukærum/kvörtunum vegna vörumerkisins. Hefur hann jafnframt fylgt þessum
hótunum eftir. Þannig kvartaði krefjandi yfir notkun umbjóôanda míns á vörumerki sínu til
Neytendastofu með kvörtun dags. 25. ágúst 201-5, sjá ñ¡lgiskjal nr. 3. Einnig höfõaõi hann mál gegn

umbjóõanda mínum vegna notkunar hans á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND íverslunarrekstri sem

lauk meõ dómi Hæstaréttar ímáli nr.717/2OL6.
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Þessi málaferli, og ágreiningsmál hafa gert umbjóôanda mínum í reynd ókleift aõ n'ita vörumerkið í

tengslum viö tilteknar vörur innanlands. Vegna stöõu krefjanda sem stjórnvalds og smæõar hins
íslenska markaðar reyndist umbjóõanda mínum erfitt aô fá tiltekna framleiõendur til þess að framleiða
vörur undir merkinu og mögulegir nytjaleyfishafar héldu að sér höndum vegna þeirrar óvissu sem ríkti
um rétt til vörumerkisins.

Umbjóõandi minn byggir á því að framangreindar aðstæôur teljist þvígildar ástæður fyrir þvíaõ notkun
hafi ekkl átt sér staô innan fimm ára tímabilsins.

V. Notkun umbjóðanda míns

A. Notkunarhugtakiõ

Umbjóôandi minn byggir jafnframt á því aô hann hafi meõ sannanlegum hætti notað vörumerkiô
INSPIRED BY ICELAN D innan fimm ára frá skrá ningardegi hér á land i fyrir þær vörur og þjónustu sem

það er skráö. Raunar byggir umbjóôandi minn á þvíaõ notkun hans hafi hafist áôur en skráningin gekk

í gegn.

Við mat á notkun byggir umbjóõandi minn á því aõ skilgreiningin sé afar rúm og felist m.a. í þeirri
skilgreiningu sem fram kemur í 5. gr. vmt. ípví samhengi leggur umbjóôandi minn áherslu á að notkun
er ekki gerð tæmandi skil í ákvæðinu og nær m.a. til undirbúnings markaôssetningar vöru.

Lykilatriöi er tilgangurinn sem aô baki notkuninni liggur og við slíka notkun sé byggt á réttindum
aôilans. í pvífelist hin raunverulega markaõssetning sem ekki er til málamynda sbr. dóm Hæstaréttar í

máli nr. 437 /2OO8. Umbjóõandi minn byggir aukinheldur á því aô opinber verndun vörumerkjaréttinda
verôi aõ teljast notkun á vörumerki, enda er þá verið aô n'ita sér hin skráôu réttindi, í því samhengi
bendir umbjóõandi minn á að hann notaði vörumerkiõ þegar vörnum var haldiõ uppi íandmælamáli
nr. 8/2OI4 og IO/201,4, og þegar hann höfõaöi mál fyrir Einkaleyfastofu til stjórnsfslulegrar
niõurfellingar á vörumerki krefjanda nr.29O/2O71-, sjá ákvöröun Einkaleyfastofunnar nr.2/2078 frá 31.
janúar 2018.

B. Dæmi um notkun

Frá því áõur en umbjóðandi minn óskaõi eftir skráningu á hinu umþrætta vörumerki sínu hafôi
umbjóðandi minn notaô vörumerki sitt vegna þjónustu sinnar og rimissa vörumerkja. Þetta er staöfest
með dómi Hæstaréttar í máli nr.7L7/2O16 þar sem hafnaô var kröfu krefjanda þess efnis að

umbjóõa'nda mínum væri óheimilt aô starfrækja verslun undir vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND.

Segir í dómi Hæstaréttar m.a. aö af gögnum málsins sé ljóst að áfnijandi hafi notað vörumerkið sitt
óslitiõ frá árinu 2006.

Umbjóôandi minn leggur þessu til viðbótar fram 'i mis gögn sem s'ina notkun hans á vörumerkinu fyrir
þærvörurog þjónustu sem hann hefurframleitt og sinnt. Vegna viðkvæms eõlis umræddra uppl'fsinga
afhendir umbjóôandi þau ,skjöl sem merkt eru tRÚrungRnCöCru á þeim forsendum aõ þau verði
verði hvorkigerö opinber né s'fnd eôa afhent krefjanda.

Umbjóðandi minn leggur fram, tíl sönnunar fyrir notkun sína á vörumerkinu eftirfarandi gögn:

- Yfirl'isingar frá tveimur drykkjavöruframleiðendum um framleiöslu á tilteknum drykkjarvörum
í fmsum stærðum undir merkjunum lnspired by lceland allt frá árinu2OI4. Sjá fylgiskjöl  og

5. Umrædd skjöleru TRÚNAÐARGöGN.
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Yfirl'isingar frá tveimur matvæla/sælgætisframleiðendum vegna framleiõslu tiltekinna vara

undir merkinu lnspired by lceland. Sjá fylgiskjö|6 og7. Umrædd skjöl eru TRÚNAÐARGöGN.

Þá leggur umbjóôandi minn einnig fram uppl,fsingar um undirbúning að raunverulegri markaõssetningu

tiltekinna vara og vöruflokka, sjá fylgiskjal 8, umrætt skjal eru TRÚNAÐARGAGN. en hann átti snemma
íviôræðum viô fjölda aðila um framleiôslu á mjólkurvörum, aöallega skyri, kjötvörum, meö áherslu á

lambalæri og pylsur, grafinn lax, harðfisk, konfektkassa o.fl. Þá var einnig unniô aõ undirbúningi
markaôssetningar á íslensku áfengi merktu INSPIRED BY ICELAND.

Eins og fram hefur komið voru aõstæôur þannig aõ framgangur viôræðna viö mögulega nytjaleyfishafa,
framleiôendur og birgja tafõist verulega og varô fyrir afar neikvæðum áhrifum af andmælum krefjanda

á sínum tíma svo og síõaritíma málareksturs hans gegn umbjóöanda mínum. Þannig hefur umbjóôandi
minn, sérstaklega m.t.t. smæõar hins íslenska markaôs, í reynd reynst nánast ómögulegt aõ gera

nytjaleyfissamninga eôa samninga við tiltekna framleiôendur um framleiõslu á vörum undir merkinu. í

þessu samhengi hefur það haft verulega íþyngjandi áhrif aõ krefjandi er stjórnvald, þ.e. íslenska ríkiõ,
sem beitir sér ennþá, gegn umbjóðanda mínum.

Til viðbótar viõ framangreind gögn leggur umbjóõandi minn fram ódagsett afrit af augl'isingu sem þar
sem brennivín, lax, harðfiskur og sælgæti er augl'ist og markaössett undir merkinu lnspired by lceland,

svo og plastkubbum sem notaðar til þess aô auôkenna og markaðasetja tilteknar sælgætis- og

drykkjavörutegundir, sjá fylgiskjal 9. Þó umræddar myndir séu ódagsettar bera þær með sér að þær
voru lagðar fram íágreiningsmáli fyrir héraðsdómi9. desember 2OI5, en hér er um að ræöa mál sem

varð aõ Hæstaréttarmáli nr. 7I7/2016, og eru þannig dæmi um notkun á vörumerkinu fyrir viðeigandi
vöru- og þjónustuflokka, þ.á m. sérstaklega flokka 29,30,32 og 33. Jafnframt er lagt fram skjal sem

umbjóõandi minn sendi áfnijunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iõnaôar samhliôa áfnijun sinni dags.

22. apríl2OI4, sjá fylgiskjal 10.

Þá liggur fyrir, og óumdeilt má teljast íljósiyfirl'isinga krefjanda sjálfs í Hæstaréttarmáli nr. 717/2Ot6,
sjá bls. 5 í stefnu krefjanda, fylgiskjal LL, að umbjóöandi minn framleiddi og seldivatn og sælgæti undir
auðkenninu INSPIRED BY ICELAND. ít¡Osi þess aõ krefjandi sjálfur staöfestir þetta, ekki eingöngu ístefnu
sinni heldur og meô kvörtun sinni til Neytendastofu sjá fylgiskjal 3 telur umbjóôandi minn óþarfi aô

leggja fram frekari upplrisingar um þessa notkun.

Umbjóðandi minn byggir á þvíaö í öllu falli sfni framantilvitnuð gögn fram á notkun á vörumerki hans

í tilteknum vöru- og þjónustuflokkum sem komi íveg fyrir ógildingu vörumerkisins í þeim tilteknum
flokkum eõa vegna þeirra vöru og þjónustu sbr. 5. mgr. 25. gr. Jafnframt byggir umbjóôandi minn á því
aô framangreind notkun feli einnig í sér vernd fyrir þær vörur sem teljist skyldar ofantilvitnuõum vörum
sbr. umfjöllun um ákvæði 25. gr. í greinargerö meõ frumvarpinu sem varð aô vörumerkjalögunum.

Vl. Samantekt

Með vísan til alls framangreinds hafnar umbjóôandi minn því kröfu krefjanda um að vörumerki nr.

4L7/2Ot2 (V0082578) verði afmáõ og ógilt. Umbjóôandi minn áskilur sér rétt til frekari
gagnaframlagningar og til þess að koma aô frekari rökstuðningi á síðari stigum gerist þess þörf, þ.á m.

sérstaklega að færa frekari sannanir á notkun sína á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND íviõeigandi
vöru- og þjónustuflokkum.



Virôingarfyllst,
f.h rarfé lags tíu-ellefu ehf

Davíõ örn Svei lögmaõur
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1. Blaôsíða 14 úr samantekt vegna 17 fundar ,,Standing committee on the law of trademarks, industrical
designs and geographical indications" innan WIPO. Skjalið er dags. 23. mars 2007.

2. Valdar blaðsíður úr,,Guidelines for Examination in the office, Part C, Opposition" frá !.febrúar 20L7.
3. Kvörtun krefjanda til Neytendastofu dags.25. ágúst 2015.

4. Trúnaôarmál

5. Trúnaðarmál

6. Trúnaðarmál

7. Trúnaôarmál

8. Trúnaôarmál

9. Dómsskjöl nr. 60 og 62 lögð fram í héraôsdómsmálinu nr. E-3L96/2015 9. desember 2015.

10. Áfrijun til áfrrijunarnefndar hugverkaréttinda á sviöi iðnaðar dags.22. apríl2Ot4 ásamt fylgiskjali E.

meõ þeirriáfrrijun
11. Blaõsíôa 5 úr stefnu krefjanda í máli nr. E-3L96/2015.
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Einkaleyfastofa

Engjateigur 3

105 Reykjavík

Reykjavík, 24. október 2018

Efni: Greinargerö Basko verslana ehf. (áöur Reksrarfélags tíu-ellefu ehf.) vegna kröfu íslandsstofu
um stjórnsfslulega niöurfellingu vörumerkjaskráningar nr. v0082579 (47tl2otzl.

Vísaô er til athugasemda LEX f.h. íslandsstofu (,,krefjanda") dags. 12. júlí 20L8. Undirrituðum hefur
veriô falið aõ koma á framfæri viôbrögõum Basko verslana ehf., umbjóðanda míns (,,umbjóðanda
míns") við framannefndum athugasemdum.

Undirritaöur fékk upprunalega frest til 24. ágúst 2018 til aô koma á framfæri athugasemdum viô
framangreint bréf. Sá frestur var svo framlengdur með tölvupósti dags. 21. ágúst 2018 til 24. október
2018.

Umbjóðandi minn ítrekar áôur framkomna afstöôu sína í bréfi sínu dags. 8. maí2018 og þá kröfu sína
aõ Einkaleyfastofa hafni kröfu krefjanda og að skráning vörumerkisins INSP|RED BY |CELAND, nr.
47I/2OL2 (V0082578), haldigildi sínu að öllu leyti.

l. Lögmætir hagsmunir

í nréf¡ krefjanda koma fram mótmæli við málatilbúnaõi umbjóõanda míns hvaô lögmæta hagsmuni
varðar. itrekar krefjandi afstöõu sína að lögmætir hagsmunir hans séu byggõir á annars vegar skráðu
vörumerki INSPIRED BY ICELAND nr. 29O/2Ot1 og hins vegar á vörumerkjaumsókn fyrir merkiô
INSPIRED BY ICELAND nr.83/20t2 (vOO84474]'.

Umbjóõandi minn vísar í þessum efnum almennt til umfjöllunar sinnar frá 8. maí 2018. í ljósi
athugasemda krefjanda er þó rétt að ítreka sérstaklega þá afstööu, sem umbjóõandi minn telur studda
af ákvæðum vörumerkjalaga nr. 4517997 (,,vm|.") aõ krafa krefjanda geti ekki byggt át

vörumerkjaskráningu hans nr. 29O/2OL1' Þar skortir lögvarõa hagsmuni. Þetta telur umbjóôandi minn
aô sé sk'irt og ekkert í bréfi krefjanda sem gefur tilefni til annars konar ályktunar.

ípessu samhengi hefur umbjóðandi minn áõur bent á aõ kröfugerô krefjanda og uppsetning hennar og
umfjöllun öll gefur tilefni til þess aô ætla aö krafa hans byggi fyrst og fremst á framangreindri
vörumerkjaskráningu nr.29O/20L1 og notkunar hans á vörumerkinu frá 2010. Þó vissulega sé vísað til
vörumerkjaumsóknar hans frá 10. janúar 2O12 sni¡r rökstuöningur að litlu leyti aô þ'iõingu þeirrar
umsóknar.
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Eina spurningin sem vafi kann að ríkja um er hvort, aö teknu tilliti til allra þátta málsins og aðstæôna
sem uppi eru, vörumerkjaumsókn nr.83/2OL2 (VOO84474I¡ sem synjaö hefur veriô að svo stöddu, geri
krefjanda kleift aô byggja á þvíaö hann eigi lögvaröa hagsmuni. Umbjóôandi minn telur svo ekki vera.
Umbjóõandi minn telur að eins og aðstæðum sé háttað sé óhjákvæmilegt að líta svo á aô krefjandi sé

í reynd aõ byggja meinta lögvarôa hagsmuni sína á eldri skráningu sinni frá 2011-. Sú skráning getur hins
vegar ekkiveriö grundvöllur lögvarinna hagsmuna hvað framkomna kröfu varðar.

í pessu samhengi hafa tómlætis- og fyrningarsjónarmiö vml. þ'iðingu. íS. gr. og 9. gr. vml. er aõ finna
ákvæöi þess efnis að yngri réttur á vörumerki, bæõi hvaõ varôar skráô og óskráð merki, geti notiõ
tiltekinnarverndar jafnhliôa rétti á eldri merki. Til þess aö koma íveg fyrir slíkt þarf eigandi eldra merkis
aö gera tilteknar ráöstafanir. Geri hann ekki slíkar ráôstafanir getur hann ekki, á grundvelli eldra skráðs
merkis, reynt aö fá yngra skráð merki niõurfellt. Þessi skilningur fær stoð í ákvæõum tilskipunar nr.

89/IO4/EBE sem veitt er sérstakt vægi ídómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2OO8 og sem fyrra bréf
umbjóôanda míns vísar til.

Krefjandi heldur því fram aõ hann hafi ekki s'int af sér tómlæti í skilningi 8. gr. og 9. gr. vml., en
umbjóöandi minn telur hið gagnstæða liggja fyrir í málinu. Vissulega andmælti krefjandi skráningu
umbjóðanda míns á merki sínu á árinu 2O1,1, ogvar ágreiningur um slíkt borin undir Einkaleyfastofu og
áfnijunarnefndar á sviõi hugverkaréttinda þar sem kveônir voru upp úrskurõir ímálum nr.8/2OI4 og
IO/2O74 hinn 16. apríl 2015. Hinsvegaraðhafðist krefjandi ekkert hvaõ skráninguna varôareftir þaõ
og lét t.a.m. ekki reyna á þá úrskurði fyrir dómstólum. Mátti umbjóôandi minn þvíætla aõ frá þeim
tíma hafi krefjandi sætt sig viô réttínd¡ umbjóöanda míns sem í raun stofnuõust ekki aõ fullu fyrr en
meõ úrskurõunum.

ll. Notkunartímabil

Krefjandi byggir á þvíaõ ákvæði 1. mgr. 25. gr. vml. sé sk'irt, þ.e. aö orõalag ákvæðisins feli ísér aõ
notkunartímabil teljist frá og meö skráningardegi sem hann telur ífyrirliggjandi máli vera 2. maí 2OL2.
Umbjóðandi minn er efnislega ósammála afstöðu krefjanda aô hugtakið skráningardagur sé jafn sk'irt
og af er látiõ, sérstaklega hvaô ákvæði 1. mgr. 25.gr.vml. varðar. íþessu samhengi bendir umbjóðandi
minn á þaö aõ ívörumerkjalögum er hugtakið skráningordagur ekki skilgreint.

Umbjóðandi minn telur aõ n,ilegt fordæmi Hæstaréttar sé sérstaklega þ'iöingarmikiõ þegar kemur aö

því að sk'i ra þetta ákvæõi og feli ísér að stjórnvöldum beri m.a. að líta til framkvæmdar innan Evrópu,

þegar viö ¿. í ¿¿m¡ Hæstaréttar í máli nr. 437/2OO8 er sjónarmiõum um samræmingu á lögum
aôildarríkja Evrópubandalagsins um vörumerki gefiõ sérstakt vægi m.t.t. 2. gr. og3. gr. laga nr.2/7993
um Evrópska efnahagssvæõiõ. Samkvæmt þeim ákvæðum hefur meginmál EES - samningsins lagagildi
hér á landi og viõ úrlausn mála verður að líta til þess 3. gr. sem felur ísér aõ sk'ira beri lög og reglur, aô
svo miklu leyti sem viô á, til samræmis viõ EES - samninginn og þær reglur sem á honum byggja.

óumdeilt veröur aõ telja, sérstaklega í ljósi framangreinds dóms, að ákvæði 25. gr. eigi rót sína aô rekja
til innleiðingar á tilskipun nr. 89\O4/EBE með þaõ aô markmiôi að samræma lög aöildarríkja
Evrópubandalagsins, á þeim tíma, um vörumerki. í pessu felst aõ Einkaleyfastofu ber, í ljósi laga nr.
211993 svo og aô teknu till¡ti til fordæmisgefandi dóms Hæstaréttar að líta til framkvæmdar innan
Evrópusambandsins þegar vörumerkjalög eru skfrö. Sérstaklega er þetta mikilvægt í fyrirliggjandi máli
hvaô 1. mgr. 25. gr. vml. varðar í ljósi þess sem kemur fram ífrumvarpi því sem varö að lögum nr.
67/1993 en meô þeim lögum kom fyrst fram í íslenskum lögum sú efnisregla 25. gr. vml. og segir m.a.
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um þann hluta laganna í athugasemdum meõ frumvarpinu aö: ,,Hér er fjoltoö um breytingar ó
löggjöfinni um vörumerki til sømræmis þeim breytingum sem leiöir of 65. gr. ElS-samningsins og XVlt.
viöauko þar sem vitnaõ er ítilskipun nr. 89/104/EBE fró 27. desember 7988 um sdmræmingu töggjofar
aõildarríkjo EB vorõandi vörumerki."

Afstaða krefjanda til tilvísunar umbjóôanda míns t¡l leiõbeininga frát hugverkastofnun
Evrópusambandsins (EUIPO) um andmæli viô skráningu merkja kemur því á óvart og er því mótmælt
af hálfu umbjóõanda míns aö umræddar leiõbeiningar hafi ekki þ,iðingu hér. Umfjöllunarefni
leiðbeininganna hefur nefnilega beina þ'iðingu hvað niðurfellingarmál varðar þó aô leiðbeiningarnar
snúiað forminu til að andmælamálum hvaö ESB vörumerkivarôar.

ífyrirliggjandi máli er ágreiningur um hvaõ teljist skráningardagur vörumerkis m.t.t. ákvæðis 25. gr.
vml. og hvað leggja megi til grundvallar viõ sönnun á notkun vörumerkis. Um þessi álitamál gilda sömu
efnisreglur innan Evrópusambandsins hvort heldur um er aö ræõa andmælamál eõa niðurfellingarmá1.
Raunar vísa leiöbeiningar EUIPO um niðurfellingarmál og önnur sambærileg atriöi ,,Guidelines for
Examination of Europeon Union Trade Marks EUIPO, Port D Concellation Section 2 Substontive
Provisions" ítrekað til leiðbeininga EUIPO um andmælamál sem umbjóôandi minn vísar til. T.a.m. segir
á bls. 5 í þeim leiõbeiningum:

,,The proctice rules applicable to the substantive assessment of proof of use of eorlier rights in
opposition proceedings are opplicoble to the ossessment of requests for revocation based on non-
use (see the Guidelines, Port C, Opposition, Section 6, proof of Use, paragroph 2)."

Fullyrôingum krefjanda um aõ umræddar leiôbeiningar eigi ekkiviõ um aõstæôur sem hér um ræðir er
því mótmælt og hafnaô. Þvert á málflutning krefjanda fjallar umfjöllun EUIPO beint um sambærileg
ákvæði 25. gr. vml. og leggur sömu sjónarmiõ til grundvallar íslíkum málum og þeim andmælamálum
sem leiôbeiningarnar fjalla um.

Þetta kemur m.a. sk'irt fram á bls. 81 í leiðbeiningunum sem finna má á fylgiskjali 2 meô fyrra bréfi
umbjóõanda míns. Þar er vísaõ til niõurfellingarákvæõis 25. gr. dönsku vörumerkjalaganna svo og
sambærilegs ákvæðis 26. gr. þ'iskra vörumerkjalaga. Þar er því ekki eingöngu umfjöllun um
andmælamál ESB merkja, heldur þvert á móti er aö finna samantekt EUIPO á þeim dagsetningum sem
teljist til skráningardagsetningar að landsrétti í niõurfellingarmálum. Umfjöllunin í leiöbeiningunum
getur raunar vart verið meira viôeigandi ífyrirliggjandi máli.

í öllum löndum sem vísaö er til í skjalinu þar sem málsmeôferô vegna andmæla á sér stað eftir aô
merkin hafa veriô skráð og birt telst umrædd skráningardagsetning vera sú dagsetning þegar
málsmeõferð vegna andmæla lrikur. Þetta er lykilatriði og aðrir hlutar leiôbeininganna sem vissulega
snúa að einhverju leyti að andmælaferli ESB vörumerkja, breyta ekkiframangreindri alþjóðlegri nálgun
viö mat á því hvernig merki telst skráð. Sömu nálgun er aõ finna í umfjöllun fastanefndar WlpO sem
umbjóôandi minn vísaôitil ífyrrigreinargerô. Sú umfjöllun var meö engu mótíbundin viö andmælamál
viö skráningu ESB merkja. Þvert á móti byggði umfjöllun fastanefndar WIPO sem áður var vísað til á

svörum 73 aõildarríkja WIPO og þriggja alþjóðastofnanna þar sem meðferô andmælamála var könnuö.1
Sú könnun leiddi í ljós aõ ríki aöhyllast aõra hvora af tveimur nálgunum. önnur, sem viö á hér á íslandi,
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felur í sér aõ þegar andmælatímabil hefst eftir skráningu og birtingu er skráningarferli í reynd ekki lokiõ
fyrr en eftir aô andmælafrestur er liõinn eôa málsmeðferöar vegna andmæla er lokiö.

Hvaô sem líôur orðalagi íslenskra vörumerkjalaga, verður ekki hjá því komist, sérstaklega í ljósi
dómafordæma Hæstaréttar og ákvæôa laga nr. 2/1993 og sjónarmiõa um samræmda Evrópska nálgun
aô líta til umfjöllunar EUIPO um framkvæmd ríkja ESB, sem byggir á samræmdrivörumerkjalöggjöf. Án
skilgreiningar löggjafans á hugtakinu skráningardegi, er óhjákvæmilegt aõ leggja framangreinda nálgun
og umfjöllun EUIPO um framkvæmd innan EES svæôisins til grundvallar sem leiðir til þess aõ
skráningardagur í skilningi 25. gr. vml. miõist við lok málsmeõferðar andmælamáls.

Umbjóðandi minn ítrekar því afstöðu sína aô þegar krefjandi sendi inn kröfu sína um stjórnsrislulega
niõurfellingu merkisins þann 4. janúar 201.8 voru ekki liôin 5 ár frá því málsmeõferð andmælamáls sem
krefjandi hafõiforræõiá aõ höfða, var lokið, en þvílauk 17. aprí|2015 og þvíhafifimm ára tímabilsem
fjallað er um íákvæði L. mgr. 25. gr. vml. ekki veriõ liõiô.

lll. Gildar ástæður fyrir skorti á notkun

Umbjóðandi minn getur tekið undir þaö meô krefjanda aõ kröfur veröi að gera til þess hvaö teljist gildar
ástæður fyrir skorti á notkun vörumerkis. Umbjóôandi minn er þó ósammála nálgun krefjanda og telur
t.a.m. ljóst aô ekki sé hægt aõ lesa athugasemdir viô 25. gr. vml. þannig aô um tæmandi talningu sé aõ
ræða. Þvert á móti kemur þar fram aõ erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvaõ skuliteljast gild rök.
Umbjóðandi minn byggir á því að líta veröi m.a. til hinna sérstöku aôstæôna sem liggja fyrir í málinu.

ífyrirliggjandi máli telur umbjóõandi minn ljóst aô andmæli krefjanda viõ skráningu vörumerkisins og
meðferö þess andmælamáls verôi aõ telja gilda ástæöu fyrir skorti á notkun, hafi skort á slíkri notkun.

Umbjóôandi minn bendir á og vísar til leiõbeininga EUIPO enn og aftur sem sjá má ífylgiskjali 2 við fyrri
greinargerð umbjóôanda míns. Þar kemur sk'irlega fram aõ ekki sé hægt að ætlast til þess að eigandi
merkis hefji raunverulega notkun á merkinu á meðan málsmeôferð vegna andmæla er í gangi. Þetta
liggur í raun í augum uppi enda er afleiõing andmæla sú að skráning merkis er tekin til skoðunar að
n'iju sbr. ummæli í greinargerõ meõ frumvarpinu sem varö aö vörumerkjalögunum.

íframanefndum leiôbeiningum EUIPO trát 2Ot7 segir raunar orðrétt á bls. 62 (sem finna má á fylgiskjali
2 meõ flirra bréfi umbjóðanda míns):

,,The owner of a mark is not expected to make genuine use of the mark while
examination or oppos¡t¡on proceedings are pending, before the five-year grace period
mentioned..." [feitletrun undirritaðs]

Almennt verõur því að líta svo á aö tilvist andmælamáls feli í sér gilda ástæðu, þar sem skortur á

raunverulegri notkun eiganda merkis er afsakanleg, þ.e. ekki er gerô krafa um hana, á meðan greitt er
úr andmælamálum. Raunar er slík nálgun nauõsynleg til þess aõ samræma löggjöf hér á landi og innan
Evrópu ef Einkaleyfastofu er ósammála umbjóõanda mínum hvaö upphaf fimm ára frestsins varðar. Í

ljósi þessarar nálgunar og að teknu tilliti til nauðsynjar á samræmdri nálgun m.t.t. dómafordæmis
Hæstaréttar er óhjákvæmilegt aö líta svo á að tafir á notkun vörumerkisins vegna andmælamáls
krefjanda gegn umbjóõanda mínum feli ísér gilda ástæðu ískilningi 1. mgr. 25. gr. vml.
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Þetta leiõir ekk¡ til þess að ákvæði 1". mgr. 25. gr. sé í raun orðiô marklaust eins og krefjandi heldur
fram. Þvert á mót¡ felur þessi nálgun í sér aõ eigendur vörumerkja, sem í sumum tilvikum kunna aô

vera einstaklingar, þurfa ekki aõ sæta því aõ hefja gríõarlega kostnaðarsama markaðssetningu eöa

notkun á meôan óvíssa ríkir um réttindi þeirra til vörumerkisins. Þetta felur þaô í sér aõ eigendur
vörumerkja eru eins settir hér og ef þeir væru eigendur vörumerkja í Danmörku eõa Þfskalandi. Þetta
er í raun afar skynsöm sk'iring og felur ekki ísér mismunun, heldur afstöõu sem er ísamræmi viô þá
afstöðu sem er ríkjandi í nágrannaríkjum okkar.

Jafnvel þó aö Einkaleyfastofa liti svo á aô framangreind nálgun gæti ekki almennt átt v¡ð eru aõstæôur
ífyrirliggjandi máli þess eõlis aõ andmælamáliô hl'itur að teljast gild ástæõa. Það er nefnilega krefjandi
sjálfur sem fór af stað meö andmálamál gegn umbjóðanda mínum sem snéri að þvívörumerki sem hér
er til umfjöllunar. Krefjandi er þvígrandsamur um aôgerõir sínar með höfôun andmælamáls svo og

hótanir um skaðabótakröfur og lögbann ef ekki veröur látið af notkun umbjóõanda míns á merki sínu.

ípessu samhengi skal þvíhaldiô til haga að umbjóõandi minn hafði ekki forræði á þeirri málsmeöferð
sem andmæli krefjanda hrundu af staõ og var tilneyddur til þess að bregôast viõ. Andmælamáliõ var

þvítilkom¡ð vegna aôstæöna sem umbjóðandi minn fékk ekki ráöiô viö og voru á forræöi þess aðila
sem í dag krefst niðurfellingar á skráningu sama vörumerkis.

í pessu samhengi er eölilegt að líta til stöðu krefjanda sem stjórnvalds sem hefur yfir aô ráða talsverõu
fjármagni sem hann hefur eytt í málarekstur á meõan umbjóõandi minn er aôili á samkeppnismarkaôi
sem ekki hefur sama svigrúm til reksturs ágreiningsmála. Svo virðist sem stjórnvaldiô sé í reynd aö

reyna aö þreyta einkaaðilann í þeim tilgangi aô svipta hann lögmætum réttindum sínum. Slík nálgun er
óásættanleg. Þar að auki hefur stjórnvald þetta talsverô tengsl viô mikilvæga viõskiptaaðila hér á landi
sem fjárhagslega hafa stutt viö krefjanda og verkefni hans og er þess valdandi aö erfitt reynist að

hagnlita og vörumerkjaréttindin á meðan óvissuástand ríkir. Allt eru þetta ástæôur sem eru utan viô
forræõi og vald umbjóôanda míns.

lV. Notkun umbjóflanda míns

Umbjóôandi minn mótmælir því að málatilbúnaöur hans stangist á viõ fyrri málatilbúnaô sinn hvaö
notkun varôar. Umbjóðandi minn hefur einungis lagt fram eina greinargerõ þegar þetta bréf er ritað. í

þeirri greinargerð er því ekki haldiõ fram aö engin notkun hafi átt sér stað á þeim tíma sem krefjandi
telur aõ séu fimm ár frá skráningardegi. Hins vegar telur umbjóðandi minn, m.v.t. framangreinds aô

ekki hafi hvílt á honum notkunarskylda á þeim tíma sem krefjandi heldur fram, slík skylda hafi fyrst
stofnast eftir L6. apríl 2015.

Umbjóôandi minn leggur áherslu á aõ þær kröfur sem krefjandi heldur fram aô hvíli á honum til
sönnunar séu honum verulega íþyngjandi og til þess fallnar að leiða til ósanngjarnrar niôurstöõu. Engu

aö síôur hefur umbjóðandi minn lagt kapp við það aô afla gagna sem hann telur sfna fram á notkun og
áskilur.sér rétt til þess aö leggja frekari viôbótargögn hvað slíka notkun varõar fram.

Þá hefur umbjóôandi minn vissulega lagt fram gögn í trúnaði, enda skipta viðskiptahagsmunir miklu
máli fyrir hann og viõsemjendur hans en um er aõ ræða viõkvæm gögn sem ber aõ fara leynt meõ,
sérstaklega í ljósi þátttöku og stöôu krefjanda í íslensku atvinnulífi, í raun á svipuôum markaôi og

umbjóôandi minn er á. Fyrir framlagningu trúnaðargagna sem þessara er löng stjórnsyisluvenja og mörg
slík gögn sem lögõ eru fram á sviôi samkeppnisréttar. Slík gögn hafa ekki minna sönnunargildi, ekki eru
fordæmi fyrir slíkri nálgun og er tilvísun krefjanda til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437 /2OOBvillandi hvaõ
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þetta varôar. Umbjóôandi minn ítrekar kröfur sínar um aö gögnin séu áframhaldandi bundin trúnaôi
og mótmælir beiõni krefjanda um aögang aõ gögnunum.

Hvað þ'iðingu dóms Hæstaréttar í máli nr.7L7/2016 varõar mótmælir umbjóõandi minn afstöðu
krefjanda aô dómurinn hafi enga þ'iôingu. Vissulega snrir notkunin sem um er rætt í dóminum að

notkun vegna auðkenningar á verslun, en sú notkun hefur jafnframt þ'iöingu fyrir þá vöru og

þjónustuflokka sem hér er um deilt.

íverslun umbjóðanda míns voru fjölmargar íslenskar vörur seldar undir merkinu INSPIRED BY ICELAND

þar sem bein tenging var milli vörunnar og vörumerkisins. Ekki skiptir hér máli hvort þær hafi allar veriõ
merktar INSPIRED BY ICELAND sérstaklega, því merking verslunarinnar fól einnig í sér notkun á

vörumerkinu vegna þeirra afurða sem til sölu voru boõnir í versluninni og tengdust merkinu.

Þessu til stuönings byggir umbjóôandi minn á og vísar til umfjöllunar ítíttnefndum leiðbeiningum frá
EUIPO. Á ¡ls. f Z er fjallað um raunverulega notkun og kemur þar m.a. fram aô:

,,The use of a sign as a business, company or trade name can be regarded as trade mark use
provided that the relevant goods or services themselves are identified and offered on the
market under this sign (judgment of I3/04/2O7t,T-209/09, Alder Capital, EU:T:201L:L69, S

55-56). ln general, this is not the case when the business name is merely used as a shop sign
(except when proving use for retail services)..."2

og á sömu blaösíöu segir jafnframt:

,,The use of a business, company or trade name can be regarded as use 'in relation to goods'

where:
(a) a party affixes the sign constituting its company name, trade name or shop name to the
goods or;
(b) even though the sign is not affixed, that party uses that sign in such a way that a link is

established between the company, trade or shop name and the goods or services (judgment
of 1.I / O9 / 2007, C-t7 / 06, Cé I i ne, EU :C:2O07 :497, E 21--231."

ífyrirliggjandi máli byggir umbjóõandi minn sérstaklega á þvíað þær vörur sem hann hafði til sölu voru
allar íslenskar að uppruna og þær markaðssettar sérstaklega undir merki því sem auôkenndijafnframt
verslunina. Þaõ var raunar tilgangur verslunarrekstursins aö selja ferôamönnum vörur sem væru
innblásnar af íslandi og var því um að ræða fjölbreytt úrval íslensks kjötmetis, fisks, fuglakjöts, mjólkur
og mjólkurafurða og margskonar annarra matvæla. Óhjákvæmilegt er að líta á þessa markaôssetningu

sem raunverulega notkun vegna allra vöruflokkanna, enda voru umræddar vörur til sölu í verslun
umbjóðanda míns. íþessu samhengi er óumdeilt aõ umbjóôandi minn rak verslunina, raunar er dómur
til staöfestingar á því, og álykta verõur aô fjölbreytt úrval matvæla hafiverið á boðstólnum þar frá árinu
2006-2075 á gru ndve I li ma rka õssetninga ri n na r.

Hvað þessa notkun varõar ber jafnframt aô hafa í huga sérstakt eöli verslunarinnar sem hafôi bein áhrif
á markaðssetningu. Vörurnar voru markaôssettar gagnvart neytendum sem áttu leiõ um Flugstöð Leifs

Eiríkssonar. í pví felst að óþarfi var fyrir umbjóðanda minn aô fjárfesta í sjónvarpsauglfsingum,
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útvarpsaugl'isingum eða blaôaaugl'isingum. Kynning á vörum umbjóõanda míns var þvífyrst og fremst
undir merki verslunarinnar sem sérstaklega var tengt vörum og þjónustu hans.

Þá telur umbjóõandi minn að notkun hans fyrir tilteknar vörur hafi áhrif til sönnunar á notkun fyrir
aðrar skyldar vörur. Vísast um þetta til athugasemda með greinargerõ aõ frumvarpi sem varõ aõ lögum
nr.67 /1993 þar sem 1. mgr. 25.9r. kom fyrst inn. Líta verður til þess að sala á vatni sem krefjandivirðist
s.s. ekki mótmæla að fullu aõ hafi átt sér staô, enda snrf'r raunar Neytendastofumál hans gegn

umbjóðanda mínum á árinu 2015 um sölu á vatni, hljóti aö fela jafnframt í sér notkun skyldra vöru.
Undir þessa notkun veröur því að fella aôrar vörur í flokki 30 þ.á m. bjór, ölkelduvatn, gosdrykki og aöra

áfenga drykki, ávaxtadrykki og ávaxtasafa, svo og þykkni og önnur efni til drykkjargerðar, enda er
uppistaðan í öllum þessum drykkjum vatn og því náskyldar vörur. Sama á viô um sælgæti íflokki 30, en

sykur, sfróp, hunang, ís, sætabrauô og aörar sætar matvörur eru náskyldar vörur sem telja verôur
óumdeilt, í ljósi framkominnar afstöõu krefjanda, aô umbjóðandi minn hefur notaô vörumerki sitt
vegna.

V. Samantekt

Meô vísan til alls framangreinds hafnar umbjóôandi minn því kröfu krefjanda um að vörumerki nr.

4I7/2OI2 (V0082578) verôi afmáð og ógilt. Umbjóôandi minn áskilur sér rétt til frekari
gagnaframlagningar og til þess að koma að frekari rökstuõningi á síôari stigum gerist þess þörf, þ.á m.

sérstaklega að færa frekari sannanir á notkun sína á vörumerkinu INSPIRED BY ICELAND í viôeigandi
vöru- og þjónustuflokkum.

Viröingarfyllst,
f.h

Davíõ örn sson, lögmaõur

Fylgiskjöl:

1. lnngangur úr samantekt vegna 17. fundar ,,Standing committee on the law of trademarks, industrical

designs and geographical indications" innan WIPO. Skjalið er dagsett. 23. mars 2007.

2. Blaðsíða 12 úr ,,Guidelines for Examination in the office, Part C, Opposition" frát L febrúar 2077.
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Einkaleyfastofan 
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Reykjavík, 15. mars 2019 

Tilvísun ELS: 201801-0386 

Tilvísun okkar: 2018-4059 

 

Varðar: Krafa um að skráning merkisins INSPIRED BY ICELAND, nr. 471/2012, eigandi Basko verslanir 

ehf., verði felld úr gildi  

Vísað er til bréfs Einkaleyfastofu dags. 15. febrúar 2019 þar sem óskað er eftir dagsettum gögnum, svo 

sem reikningum og/eða öðru því sem sýnir að framleiðsla á tilteknum vörum hafi átt sér stað a.m.k. frá 

árinu 2014 eða síðar. 

Umbjóðandi minn leggur af þessu tilefni fram meðfylgjandi skjal sem sýnir útprentanir úr bókhaldskerfi 

þar sem bókaðar hafa verið innkaup á tilteknum vörum á árabilinu 2015-2018. Nánar tiltekið er um að 

ræða eftirfarandi vörur sem merktar voru Inspired by Iceland og tilgreindar sem slíkar í meðfylgjandi 

skjali iðulega sem með forskeytinu „insp“ eða að fullu „Inspired by Iceland“. Einstakir hlutar útskriftar 

úr kerfum umbjóðanda míns hafa verið svertir þar sem þeir varða innkaup á öðrum vörum: 

- Dökkt súkkulaði í 100g pakkningum sem panta/keypt var frá Nóa Síríusi m.a. 5. ágúst 2015, 14. 

júní 2016 og 1. júlí 2016 

- Mjólkursúkkulaði í 100g pakkningum sem pantað/keypt var frá Nóa Síríusi m.a. 17. júlí 2015, 

10. september 2015, 10. maí 2016 og 1. júlí 2016. 

- Piparperlur í 130g pakkningum sem pantað/keypt var frá Nóa Síríusi m.a. 16. desember 2015, 

18. desember 2015, 14. júní 2016, 1. júlí 2016 

- 2,0 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 15. desember 2017 og 

18. apríl 2018. 

- 0,5 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Vífilfelli m.a. 24. júní 2015, 1. febrúar 

2016 og 23. mars 2016. 

- 0,5 lítra vatnsflöskur, sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 16. maí 2017 og 26. 

september 2017. 

- 1,0 lítra vatnsflöskur sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni m.a. 9. september 2016 og 8. 

febrúar 2017, 16. maí 2017, 18. apríl 2018 og 25. júní 2018. 

- 1,5 lítra vatnsflöskur sem pantaðar/keyptar voru frá Ölgerðinni Vífilfelli 29. maí 201 og 3. júní 

2015 

Umbjóðandi minn er aukinheldur að safna afritum sjálfra reikninganna til frekari staðfestingar á 

framangreindum upplýsingum, en ekki hefur náðst að afla þeirra fyrir frestinn 15. mars. Með leyfi 

Einkaleyfastofu mun umbjóðandi minn koma þeim til stofnunarinnar í næstu viku. 
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Sé frekari upplýsinga óskað verða þær fúslega veittar í síma 520 2050 eða í gegnum netfangið 

david@advel.is. 

 

Virðingarfyllst, 

 

________________________________ 

Davíð Örn Sveinbjörnsson, lögmaður 
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