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Úrskurður Hugverkastofunnar 

nr. 5/2024 
7. maí 2024 

 
 
Þann 10. apríl 2022 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að China 

Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd., Kína eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1654880 (orð- og 
myndmerki) færi fram á að skráningin gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var 
um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 30, 32, 35 og 43. Merkið var birt í Hugverkatíðindum þann 15. 
ágúst 2023 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu: 
 
Flokkur 30 Ice cream; candy; instant rice; cereal preparations; condiments; bread, pastries and confectionery; 

wheat flour; starch for food; yeast. 
Flokkur 32 Whey beverages; beers; fruit juice; waters [beverages]; non-alcoholic beverages; syrups and other 

preparations for making beverages. 
Flokkur 35 Demonstration of goods; advertising; publicity agencies; business management assistance; 

organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; office machines and equipment rental; accounting. 

Flokkur 43 Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; day-nurseries [crèches]; retirement homes; 
hotels; snack-bars; rental of transportable buildings; rental of meeting rooms; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; cafés; services for providing food and drink. 

 
Með erindi, dags. 28. september 2023, andmælti Sigurjónsson og Thor ehf. skráningu merkisins f.h. PepsiCo, 
Inc., Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við skráð og óskráð, vel þekkt og alþekkt vörumerki 
andmælanda, sbr. 1., 2. og 3. tl. 14. gr. og 3. og 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). 

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á meðferð 
málsins stóð lagði andmælandi inn eina greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins. Með 
erindi Hugverkastofunnar dags. 11. janúar 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í 
málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.1  

 

Niðurstaða 

Grundvöllur og umfang andmæla 

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta í skilningi 1. tl. 14. gr. vml. sé til staðar með merki 
eiganda og merkjum í eigu andmælanda verður fyrst að ákvarða grundvöll og umfang andmælanna og hvort 
andmælandi telst hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. 
 
Í andmælum, dags. 28. september 2023, kemur fram að andmælin byggi á eftirtöldum merkjum sem fela í sér 
heimsfrægt vörumerki, þ.e. Pepsi Globe: 
 

 
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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nr. V0072427 (1157/2008) í flokki 32. Umsókn 7. október 2008, skráning 3. nóvember 2008. 

 nr. V0019960 (1174/1991) í flokki 32. Umsókn 10. desember 1991, skráning 29. apríl 1992. 

 nr. V0082146 (666/2011) í flokkum 7, 9, 16 ,18, 21, 25. Umsókn 1. júní 2011, skráning 2. ágúst 2011. 

nr. V0010079 (311/1977) í flokki 32. Umsókn 20. júní 1977, skráning 7. desember 1977. 

 nr. V0027900 (1157/1997) í flokki 32. Umsókn 1. júlí 1997, skráning 29. ágúst 1997. 

nr. V0072431 (1161/2008) í flokki 32. Umsókn 7. október 2008, skráning 3. nóvember 2008. 

 nr. V0019966 (403/1992) í flokki 32. Umsókn 10. desember 1991, skráning 29. apríl 1992. 

 nr. V0061839 (969/2006) í flokki 32. Umsókn 31. júlí 2006, skráning 5. október 2006. 

 alþjóðleg skráning nr. 1191683 í flokki 32. Umsókn 6. febrúar 2014, skráning 15. maí 2014.  

 alþjóðleg skráning nr. 1191682 í flokki 32. Umsókn 6. febrúar 2014, skráning 15. maí 2014. 

 alþjóðleg skráning nr. 1191239 í flokki 32. Umsókn 30. janúar 2014, skráning 15. apríl 2014. 
 

Auk framangreindra merkja sem skráð eru hér á landi byggir andmælandi á umfangsmikilli notkun á 
vörumerkjum PepsiCo, Inc. um árabil. 
 
Við mat á því hvort vörumerkjaréttur telst hafa stofnast með notkun þarf að vera ljóst út frá framlögðum 
gögnum og rökstuðningi málsaðila við hvaða vörumerki er átt. Andmælandi lagði fram ýmis gögn sem renna 
áttu stoðum undir það að notkun á hinum ýmsu vörumerkjum PepsiCo, Inc. ættu sér áratuga langa sögu hér á 
landi auk þess sem notkunin hafi verið mjög umfangsmikil. Að mati Hugverkastofunnar er hins vegar ekki ljóst 
miðað við framlögð gögn hvort byggt er á notkun á orðmerkinu PEPSI, orð- og myndmerkjum PepsiCo, Inc. eða 
öðrum merkjum þar sem hinn umræddi Pepsi Globe kemur fram. Með vísan til þessa telur Hugverkastofan ekki 
þörf á að taka frekari afstöðu til ákvæðis 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. þar sem andmælandi hefur þegar sýnt fram á 
vörumerkjarétt til hins umrædda Pepsi Globe með vísan í þær vörumerkjaskráningar sem andmælin byggja á. 
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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.2 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.  

Í greinargerð andmælanda kemur fram að skráningar hans feli í sér heimsfrægt vörumerki, þ.e. Pepsi Globe, sem 
er hnattlaga og skiptist í rauðan (efri) og bláan (neðri) hluta. Litirnir séu aðskildir með hvítum lit sem bylgjast um 
miðju merkisins. Hið andmælta merki búi yfir sömu eiginleikum. Þá leggur andmælandi áherslu á að 
heildarmynd merkjanna sé ruglingslega lík. 

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:  
 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1654880 

 
 

 

 
V0072427 (1157/2008) 

 

 
V0019960 (406/1992) 

 

 
V008146 (666/2011) 

 

 
V0010079 (311/1977) 

 

 
2 Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr. 
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V0027900 (1157/1997) 

 

 
V0072431 (1161/2008) 

 

 
V0019966 (403/1992) 

 

 
V0061839 (969/2006) 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1191683 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1191682 

 

 
Alþjóðleg skráning nr. 1191239 

 
 

Hið andmælta merki Merki andmælanda 

  

Merki eiganda er orð- og myndmerki sem felur í sér stílfært hnattlaga form sem skiptist í bláan neðri 
hluta sem jafnframt er stærsti hluti merkisins og inniheldur orðið MOUTAI fyrir miðju í tiltölulega hefðbundu 
hvítu letri, ritað með hástöfum. Miðju hlutinn er hvítur og minnir á borða en greina má hjartalaga form fyrir 
miðju. Þá eru rauðar bylgjaðar línur eða rendur til hliðanna á hinum hvíta borða. Efsti hlutinn er rauður að lit og 
inniheldur fimm hvítar stjörnur. Orðið MOUTAI uppfyllir að mati Hugverkastofunnar skilyrði vörumerkjalaga um 
sérkenni og aðgreiningarhæfi sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. 
 
Merki andmælanda innihalda öll stílfært hnattlaga form í mismunandi útgáfum, ýmist í svart-hvítu eða í 
litasamsetningunni rauður-hvítur-blár, auk orðsins PEPSI og eftir atvikum viðbótina COLA eða MAX. Orðið PEPSI 
kemur fyrir í flestum merkjum, ritað ýmist með hástöfum eða stílfærðum lágstöfum og sum merkin eru með 
kassalaga ramma, bláum, svörtum eða hvítum með svörtum útlínum. Orðið PEPSI uppfyllir að mati 
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Hugverkstofunnar skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi en orðin COLA og MAX teljast 
aftur á móti vera veikari hlutar merkjanna.  
 
Sjónlíking 

Í greinargerð andmælanda kemur fram að við mat á ruglingshættu út frá heildarmynd merkja hafi sjónlíking 
mest áhrif. Vísar andmælandi í úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir 
áfrýjunarnefnd) nr. 9/2016 máli sínu til stuðnings. Þar kemur m.a. fram að í íslenskum vörumerkjarétti sé 
almennt talið að skráningar í svart-hvítu nái til allra lita. 
 
Merki andmælanda, þ.e.a.s. þau skráðu merki sem andmælin byggja á, eru alls 11 talsins. Í öllum merkjum er 
um mynd af hnattlaga formi að ræða þó í mismunandi útgáfum. Í 6 af 11 merkjum er um sömu liti að ræða og í 
merki eiganda, þ.e. bláan, hvítan og rauðan. Önnur merki andmælanda eru svart-hvít. Hvíta línan fyrir miðju 
hnattarins í þeim merkjum andmælanda sem eru í lit er í 4 tilfellum af 6 með þeim hætti að hún fer skáhalt upp 
á móti til hægri og þykkist því lengra sem hún fer upp til hægri.  
 
Að mati Hugverkastofunnar má helst greina væga sjónlíkingu á milli merkjanna hvað varðar eftirfarandi 

skráningar andmælanda: og  einnig en þó að minna leyti hvað varðar skráningarnar: 

 og . Í þeim merkjum eru aðrir þættir sem draga úr líkindum, þá helst að hið hnattlaga 
form er staðsett í bláu ferhyrndu grunnformi, auk þess sem annars vegar er um orðhluta að ræða og hins vegar 
er um að ræða mynd af flöskutappa. Að mati stofnunarinnar er sjónlíking væg hvað varðar aðrar skráningar 
andmælanda, þrátt fyrir að litið sé til þess að skráningar andmælanda í svart-hvítu nái til allra lita.3 
 
Hljóðlíking  

Merki eiganda inniheldur orðhlutann MOUTAI. Merki andmælanda sem innihalda orðhluta innihalda orðin 
PEPSI-COLA, PEPSI, PEPSI MAX, pepsi og pepsi MAX. Að mati Hugverkastofunnar er ekki hljóðlíking með 
merkjunum enda búa orðhlutarnir ekki yfir sameiginlegum þáttum. 
 
Merkingarlíking 
 
Orðhluta merkis eiganda, MOUTAI, er ekki að finna í orðabók og hann hefur ekki þekkta merkingu. Sérkennandi 
orðhluti merkja andmælanda, þ.e. PEPSI, hefur heldur ekki þekkta merkingu. Ekki er því um merkingarlíkingu að 
ræða. 
 
Niðurstaða stofnunarinnar hvað varðar sjón-, hljóð- og merkingarlíkingu er sú að merkjalíking sé ekki fyrir hendi 
enda innihalda merkin ólíka orðhluta og sjónlíking er væg þar sem hún er fyrir hendi. Þá er það almennt 
viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta að orðhlutinn 
hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til 
varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum, sbr. t.d. mál 
Evrópudómstólsins nr. T-539/15 (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5).4 

 
3 Með breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997 með lögum nr. 71/2020 var ákveðið að hverfa frá fyrri túlkun um að 
merki í svart/hvítu stæðu fyrir alla mögulega liti. Hvorki er þó vikið að því í lögunum sjálfum né í frumvarpi því er varð að 
lögum nr. 71/2020 heldur var framkvæmdin innleidd í 4. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu 
vörumerkja o.fl. (rgl.), sem á grundvelli 2. mgr. 77. gr. rgl. tók þó ekki gildi fyrr en 1. apríl 2021. Hér er verndin talin ná til allra 
lita þar sem merkin sem um ræðir voru skráð fyrir umræddar breytingar. 
4 Sjá einkum 54. mgr. dómsins. 
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Vöru- og/eða þjónustulíking 

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.5  

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 fyrir fram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til 
staðar þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-
samningsins frá 1957.6 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. 
 
Merki andmælanda eru öll nema eitt skráð fyrir drykkjarvörur í flokki 32. Merki eiganda er jafnframt m.a. skráð 
fyrir ýmiss konar drykkjarvörur í flokki 32. Það merki andmælanda sem ekki er skráð í flokki 32, þ.e. merkið

 nr. V0082146, er heldur ekki skráð í flokka 30, 35 og 43 eins og merki eiganda, né í flokka sem taldir 
eru skarast við þá flokka.  
 
Að mati Hugverkastofunnar er vörulíking til staðar í flokki 32, þar sem bæði merki eiganda og andmælanda eru 
skráð fyrir ýmiss konar drykkjarvörur í þeim flokki. Þar sem merkjalíking er ekki talin vera til staðar verður hins 
vegar ekki farið nánar í mat á vöru- og þjónustulíkingu. 
 
Víðtækari vernd, sbr. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. 
 
Andmælandi byggir á því að merki hans njóti víðtækari verndar á grundvelli 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. þar sem þau 
séu vel þekkt hér á landi eftir langvarandi og mikla notkun. Í greinargerð andmælanda kemur m.a. fram að ekki 
sé þörf á að staðfesta þá alkunnu staðreynd að allir á Íslandi þekki vörumerki andmælanda og er m.a. vísað í 
dóm Hæstaréttar í máli nr. 344/2001 vegna auðkennis Eimskip því til stuðnings.  

Í 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. kemur fram að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt 
vörumerkjalögum og í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem er eins 
eða líkt og er notað án réttmætrar ástæðu fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst 
vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor 
hins þekkta merkis. Vernd þekktra merkja nær því einnig til annarrar vöru eða þjónustu en þeirrar sem 
viðkomandi merki er skráð eða notað fyrir. Stofnunin bendir á að um er að ræða undantekningu frá 
meginreglum vörumerkjaréttar og verður því að túlka hana þröngt. Til stuðnings þeirri fullyrðingu um að merki 
andmælanda sé vel þekkt hér á landi er vísað til sömu gagna og varðandi notkun merkjanna hér á landi en 
einnig og aðallega til upplýsinga um frægð merkjanna. Hins vegar hefur andmælandi ekki sýnt fram á að notkun 
hins andmælta merkis hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor merkjanna. Með 
vísan til framangreinds verður ákvæði 3. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. ekki tekið til frekari skoðunar.  

Ruglingshætta við alþekkt merki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 

Andmælandi byggir andmæli sín að auki á 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. en samkvæmt ákvæðinu skal ekki skrá 
vörumerki í vörumerkjaskrá án samþykkis eldri rétthafa ef hætt er við ruglingi með merkinu og vörumerki sem 
telst alþekkt í skilningi 6. gr. a. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar hér á landi á þeim 
tíma er umsókn um skráningu merkis var lögð inn. Ákvæði 2. tl. 14. gr. vml. tók breytingum með breytingu á 
lögum um vörumerki nr. 45/1997 með lögum nr. 71/2020. Til nánari skýringa var tilvísun til 6. gr. a. 
Parísarsamþykktarinnar bætt við ákvæðið og í skýringum í frumvarpi var áréttað að grundvöllur ákvæðisins um 

 
5 Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 9/2007 (EBIVOL), bls. 6 
6 Sjá t.d. úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 12/2009 (IMOGAZE), bls. 5 og nr. 23/2018 
(REFRESHMENT ENERGIZED), bls. 3. 
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alþekkt merki væri umrætt ákvæði Parísarsamþykktarinnar, sem byggði á því að veita skyldi vörumerkjum sem 
þekkt væru þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafaði af orðspori viðkomandi merkis og væri ætlað að 
standa óháð því hvort einnig væri til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar hér á landi.  

Skilyrði fyrir beitingu þessa ákvæðis eru þar af leiðandi þau að merki, sem telst vera alþekkt fyrir tilteknar 
vörur/þjónustu, teljist vera það þekkt hér á landi að neytendur, eins og þeir eru skilgreindir í leiðbeiningum um 
túlkun á 6. gr. a. Parísarsamningsins7, geti ætlað að vörur merktar með vörumerkinu stafi frá sama framleiðanda 
eða að tengsl séu með merkjunum. Ekki er gerð sú krafa að hið alþekkta merki sé eða hafi verið skráð eða notað 
hér á landi. 

Vörumerki andmælanda hafa bæði verið notuð og skráð hér á landi og erlendis um langt skeið. Hins vegar hefur 
að mati stofnunarinnar ekki verið sýnt fram á að neytendur geti ætlað að hið andmælta merki og merki 
andmælanda stafi frá sama framleiðanda. Líkt og rakið hefur verið telur stofnunin merkjalíkingu ekki fyrir hendi. 
Heildarmynd merkjanna er þ.a.l. ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar að mati stofnunarinnar. 

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd hins andmælta merkis og 
merkja andamælanda sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar sbr. 1. tl. 14. gr. vml. og eru andmælin því 
ekki tekin til greina. 
 

 

 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins MOUTAI (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1654880, skal halda gildi sínu. 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Sif Steingrímsdóttir 
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 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. 

 
 

 
7 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 Síðast sótt 26. apríl 2024. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
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