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Ákvörðun Hugverkastofunnar 
nr. 4/2021 

25. nóvember 2021

Þann 1. febrúar 2012 lagði Íslandsbanki hf., inn umsókn um skráningu vörumerkjanna Grænt bílalán, V0084605 

(áður skráning nr. 367/2012), Grænt lán, V0084604 (áður skráning nr. 368/2012) og Græn fjármögnun, 

V0084603 (áður skráning nr. 369/2012) Merkin voru skráð þann 2. apríl 2012 og birt í ELS-tíðindum1 þann 15. 

s.m. fyrir eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

Flokkur 36: Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti. 

Með erindi, dags. 7. ágúst 2020, barst krafa frá Lex lögmannsstofu f.h. Arion banka hf., um að skráning 

merkjanna yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafan byggir á 1. og 2. tl. 28. 

gr. vml.   

Með erindi, dags. 14. ágúst 2020, var eiganda merkjanna tilkynnt um framkomna kröfu. Engar athugasemdir 

bárust frá eiganda og með erindi stofnunarinnar, dags. 19. febrúar 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til 

meðferðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.2  

Í ljósi þess að framangreindar skráningar sem farið er fram á að verði felldar úr gildi eru í eigu sama aðila var 

málsaðilum tilkynnt að málin yrðu sameinuð og að ákvarðað yrði í einu lagi um kröfurnar, sbr. 2. mgr. 43. gr. 

reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja 

(rgl.). Ekki komu fram athugasemdir við þá málsmeðferð. 

Niðurstaða 

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný 

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

Með hliðsjón af því að beiðni þessi barst í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í 

málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í 

eftirfarandi umfjöllun. 

Samkvæmt 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (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.   

1 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 
71/2020. 
2 Greinargerð beiðanda fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerð 
málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012. 
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Lögmætir hagsmunir 

Beiðandi telur sig eiga lögmætra hagsmuna að gæta með vísan til þess að honum hafi borist erindi frá eiganda 

merkjanna þar sem hann hafi verið hvattur til þess að láta af notkun orðasambandanna „græn bílalán“ og „græn 

[bíla]fjármögnun“ þar sem um væri að ræða skráð vörumerki í eigu eiganda. Beiðandi telur að um almenn 

orðasambönd sé að ræða og að hann hafi af því hagsmuni að skráning umræddra merkja verði felld úr gildi þar 

sem ótækt sé að einn aðili geti átt einkarétt á því að nota orðið „grænt“ í þessu samhengi.  

Með vísan til framangreinds telur Hugverkastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna 

að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkjanna. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 

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

merkja tekin til efnislegrar meðferðar. 

 

Krafa beiðanda er tvíþætt. Í fyrsta lagi er krafist niðurfellingu á grundvelli þess að merkin hafi vegna athafna eða 

athafnaleysis eiganda öðlast almenna merkingu fyrir vörur eða þjónustu á því sviði sem skráningarnar taka til, 

sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. Í öðru lagi er þess krafist að skráning merkjanna verði felld niður á grundvelli þess 

að notkunarskyldu eiganda hafi ekki verið fullnægt, sbr. 1. mgr. 25. gr. vml.  

Merki hafi misst sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.  

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar hafi 

vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef 

vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis 

eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef 

vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða 

uppruna vöru eða þjónustu, sbr. 1. – 3. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.  

Í athugasemdum við 28. gr. vml. í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem 

séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir 

ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. 

falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir 

ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða. 

Eins og að framan greinir, kemur fram í 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. að unnt sé að fella skráningu úr gildi hafi merki 

öðlast almenna merkingu fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki er skráð fyrir vegna athafna eða athafnaleysis 

eiganda. Í athugasemdum við ákvæðið í áðurnefndu frumvarpi kemur fram að ákvæðið varði þau tilvik þegar 

vörumerki hefur misst aðgreiningareiginleika sinn (e. degeneration). Eins og orðalagið ber með sér, hefur 

ákvæðið viss tengsl við 13. gr. vml., en í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis 

að merkið hafi til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi. 

 

Ákvæði 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. varðar nánar tiltekið þau tilvik þar sem merki hefur verið talið uppfylla skilyrði 

1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningareiginleika á umsóknardegi, en síðar tilkomin atvik hafi orðið 

þess valdandi að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og uppfylli þar með ekki lengur skilyrði 1. mgr. 13. 

gr. vml., sbr. ofangreint. Er gert að skilyrði að ástæða þess að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og 

öðlast almenna merkingu séu athafnir eða athafnaleysi eiganda merkisins. Gera verður strangar kröfur til 

sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn3 þar sem slíkt getur verið verulega íþyngjandi fyrir 

eiganda merkis. Afleiðingarnar eru m.a. þær að eigandi merkis getur ekki lengur notið þeirra réttinda sem 

vörumerkjalögin kveða á um.  

 

 
3 Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 4/1997 (Vespa). 
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Beiðandi byggir á því að merkin Grænt bílalán, Grænt lán og Græn fjármögnun hafi öðlast almenna merkingu 

fyrir þá þjónustu sem skráningarnar taka til vegna athafnaleysis eiganda, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.  

 

Merkin eru öll skráð fyrir auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi í flokki 35 og 

tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti í flokki 36.  

Beiðandi ber sönnunarbyrði fyrir því að merki hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda öðlast almenna 

merkingu og þeirri fullyrðingu til stuðnings leggur hann fram nokkur dæmi um almenna notkun þeirra. Meðal 

helstu gagna eru leitarniðurstöður á vefnum sem sýna eiga fram á almenna notkun orðsambandanna bæði á 

íslensku og ensku; umbrot af auglýsingu beiðanda, ódagsett; skjáskot af reiknivél bílalána á vefsíðu ERGO og 

hlekkir á umfjöllun um lánamöguleika nokkurra ótengdra aðila. 

Í ljósi þess að ákvörðun um niðurfellingu merkis er, sem fyrr segir, íþyngjandi ákvörðun fyrir eiganda merkis 

verður að gera strangar kröfur til sönnunar þess að vörumerki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og sé ekki 

lengur hæft til þess að vera vörumerki. Sem fyrr greinir ber beiðandi sönnunarbyrði fyrir því að svo sé í slíkum 

tilvikum.  

Almennt teljast hlekkir einir og sér ekki áreiðanleg gögn í ljósi þess að efni þeirra getur breyst, efni getur verið 

fjarlægt eða þeir orðið óvirkir. Nauðsynlegt er, þegar um upplýsingar af vefsíðum er að ræða, að leggja fram 

útprentanir eða skjáskot af viðkomandi hlekkjum. Mikilvægt er að dagsetningar komi fram á slíkum 

útprentunum.  

Þrátt fyrir að upplýsingar í greinargerð beiðanda gefi vísbendingar um að merkin hafi misst sérkenni og 

aðgreiningarhæfi þá bendir stofnunin á að aðeins liggja fyrir hlekkir á vefsíður og leitarniðurstöður af 

leitarvélinni www.google.com án þess að skjáskot og/eða útprentanir fylgi með. Í ljósi þeirrar ríku kröfu sem er 

gerð til gagna í málum sem þessum og ekki hefur verið sýnt fram á með tilskyldum hætti að merkin hafi misst 

sérkenni og aðgreiningarhæfi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda er það mat stofnunarinnar að fullyrðing 

beiðanda er ekki ekki studd fullnægjandi gögnum og er krafa um niðurfellingu á skráningum merkjanna með 

vísan til 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vml. ekki tekin til greina.  

Með vísan til framangreinds verður seinni krafa beiðanda tekin til frekari skoðunar. Krafa beiðanda lýtur að því 

að merki eiganda hafi ekki verið notuð með tilskildum hætti eins og 25. gr. vml. gerir áskilnað um.  

 

Notkunarleysi, sbr. 25. gr. vml. 

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkstofunnar 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 

haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA 

kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti 

sem áskilið er. 

Þar sem engar athugasemdir bárust frá eiganda ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkja 

hans varðar og eru kröfur um að skráning vörumerkjanna Grænt bílalán, V0084605 (áður skráning nr. 

367/2012), Grænt lán, V0084604 (áður skráning nr. 368/2012) og Græn fjármögnun, V0084603 (áður skráning 

nr. 369/2012) verði felldar úr gildi því teknar til greina, sbr. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. vml.  
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Ákvörðunarorð 
 

A) Skráning merkisins Grænt bílalán (orðmerki), V004605, skal felld úr gildi. 
B) Skráning merkisins Grænt lán (orðmerki), V0084604, skal felld úr gildi. 

C) Skráning merkisins Græn fjármögnun (orðmerki), V0084603, skal felld úr gildi.  
 
 
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Hanna L. Karlsdóttir 
Lögfræðingur 

 

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar 

innan tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 
















