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Úrskurður Hugverkastofunnar 
nr. 10/2021 

16. desember 2021

Þann 30. september 2018 barst Hugverkastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að 
ŠKODA AUTO a.s., Tékklandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1424366, ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, 
færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um 
skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 12, 37, 38 og 39. Merkið var birt í ELS-tíðindum1 þann 15. október 
2019. 

Með erindi, dags. 13. desember 2019, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. ŠKODA 
INVESTMENT a.s., Tékklandi, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tékklandi og ŠKODA ELECTRIC, Tékklandi (hér eftir 
andmælendur). Andmælin byggja á 2. mgr. 4. gr., 6., 7., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 
(vml.)2 og varða vörur og þjónustu í flokkum 9, 38 og 39. ; 
Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.  

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvær greinargerðir hvor. Með erindi Hugverkastofunnar 
dags. 4. júní 2021, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna.3  

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 andmæli þessi bárust 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. 

Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. 

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. 
vml. Í 1. mgr. 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.   

1 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 
71/2020. 
2 Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögunum, sbr. lög nr. 71/2020, voru þær að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. 
tl. 14. gr.; 7. tl.1. mgr. 14. gr. er nú 2. tl. 14. gr. vml. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. hefur nú verið sameinaður 1. tl. 14. gr. vml. 
Þá hefur orðalagi og uppsetningu 4. gr. vml. verið breytt.  
3 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. 
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Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því 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 verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón, 
hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli 
neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum 
hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar 
eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.4   

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:  
 

 

 
V0003284 

Fl. 7, 8, 9, 12, 16,17 
 

 
V0003285 

Fl. 6, 7, 9, 11, 12 
 

 
V0003289 

Fl. 12 
 

 
V0003290 

Fl. 9, 12 
 

 
Alþj.skr.nr. 1015772 

Fl. 12, 37, 42 
 

 
Alþj.skr. nr. 101772B 

Fl. 9, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE 
ENERGY  

Alþj. skr. nr. 1424366  
 

Merki andmælenda Merki eiganda  

  
Merki eiganda er orðmerkið ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY. Merki andmælenda eru öll orð- og 
myndmerki sem samanstanda of orðhlutanum ŠKODA í lítillega stílfærðu letri og fyrir framan orðið er hringur 
og innan hans er vængjuð ör eða það sem er kallað „winged arrow“.  
 

 
4 C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.  
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Sjón- og hljóðlíking 

Ýmis sjónarmið hafa mótast í framkvæmd við mat á ruglingshættu milli merkja. Til dæmis skiptir máli við matið 
hvort að einhver þáttur merkis er meira ráðandi en aðrir þættir þess og hvort að einhverjir hlutar þess teljist 
hafa meira eða minna sérkenni en aðrir. Þá er það eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að þegar merki 
er tekið í heild sinni upp í annað merki þá séu auknar líkur taldar á því að um ruglingshættu sé að ræða milli 
merkja.  
 
Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn ŠKODA sem hefur enga sérstaka merkingu í tengslum við þær vörur 
og þá þjónustu sem merkin auðkenna. Telst hann því hafa mikið sérkenni. Merki eiganda inniheldur einnig 
orðsambandið DRIVEN BY POSITIVE ENERGY sem unnt er að útleggja sem keyrir á/knúinn áfram á jákvæðri orku  
 
Merki andmælenda innihalda myndhluta sem að mati stofnunarinnar er hvorki meira né minna áberandi heldur 
en orðhlutinn sem eins og áður segir er sérkennilegur fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Þá hefur í dómum 
Evrópudómstólsins komið fram að almennt sé líklegra þegar um orð- og myndmerki er að ræða að neytendur 
leggi orð eða orðhluta fremur á minnið en myndræna hluta og vísi til hans/þeirra fremur en útlits merkis.5  
 
Þrátt fyrir að merki eiganda sé orðasamband sem inniheldur fimm orð á móti einu orði í merkjum andmælenda 
þá er til þess að líta að um er að ræða fyrsta orðið í merki eiganda, sem er hið sérkennandi orð ŠKODA sem er, 
að mati stofnunarinnar, tekið upp í merki eiganda.  
 
Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa en um það er ekki að ræða í 
þessu máli. Að mati stofnunarinnar er hljóðlíking til staðar vegna hins sameiginlega orðhluta merkjanna, ŠKODA.  
 
Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að sjón- og hlóðlíking sé með merkjum andmælenda 
og merki eiganda.  
 
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. Þessi sjónarmið má 
sjá í fjölmörgum úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. 

Merki andmælenda eru skráð fyrir vörur og þjónustu í ýmsum flokkum. Merki eiganda er skráð fyrir vörur og 
þjónustu í flokkum 9, 12, 37, 38 og 39 en andmælin beinast aðeins að flokkum 9, 38 og 39.  
 
Andmælendur gera athugasemd við takmörkunina „all in connection with automobiles“ sem kemur fram í 
flokkum 9, 38 og 39 og telja hana ná skammt þar sem takmörkunin er aðskilin frá öðrum tilgreiningum með 
kommu en ekki semikommu. Telja andmælendur að takmörkunin varði því aðeins tilgreininguna sem kemur 
næst á undan en ekki listana í heild sinni. Eigandi óskar eftir að breyta takmörkuninni og í stað kommu komi 
semikomma. Hugverkastofan fellst á þá takmörkun og telur hana með breytingunni skýrlega ná yfir öll atriði 
sem tilgreind eru í viðkomandi flokkum. Verður listunum breytt í samræmi við það.  
 
Flokkur 9 

Eftirfarandi skráningar andmælenda auðkenna vörur í flokki 9: 
 

 V0003284: Hraðastillar, afritatæki, stillar, mótstöðutæki, sigti, endurlagningar, 
rennihringsafnarar, radartæki; miðunar- og skotstjórntæki. 

 
5 Sjá m.a. Dóm Evrópudómstólsins í máli nr. T-205/06 NewSoft Tehnology, 53. mgr. 
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 V0003285: Aflrofar, tenglar, skiptirofar, slökkvarar, hraðastillar fyrir skiptimótora; 
lyftiseglar, rofatæki; rofastöðvar. 
 

 V0003290: Vogir; mælingavélar, prófunarvélar. 
 

 Alþj. skráning nr. 101772B: Electrical equipment for land and subway vehicles (excluding 
automobiles), particularly traction motors and traction electrical equipment, as converters for main and 
auxiliary drives and voltage inverters, electrical and electronic information, command, control and diagnostic 
equipment for land and subway vehicles (excluding automobiles); battery and battery chargers for land and 
subway vehicles (excluding automobiles). 
 
Merki eiganda er skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokki 9: Recorded content (computer programs, data and 
information); information technology and audiovisual equipment; navigation, guidance, tracking, targeting and 
map making devices; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; 
scientific research and laboratory apparatus; navigation apparatus for vehicles; computer software for the 
coordination of transport services; computer software for the acquisition, mediation and booking in the field of 
transport services; navigation software; computer software for the use by operators and passengers of motor 
vehicles and prospective passengers for shared driving; computer software for the coordination and retrieval of 
delivery services; mobile application software for the coordination of transport services; mobile application 
software for navigation; mobile application software for use by operators and passengers of motor vehicles and 
prospective passengers for shared driving; all in connection with automobiles.  
 
Hugverkastofan telur að vörulíking sé með eftirfarandi tilgreiningum í flokki 9 í merki eiganda: targeting 
[devices] 6; measuring, detection and monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific 
research and laboratory apparatus við tilgreiningarnar radartæki (V0003284) og vogir og mælingavélar 
(V0003290) í merkjum andmælenda. 
 
Hugverkastofan telur hins vegar ekki vera vörulíkingu með öðrum vörum sem tilgreindar eru í flokknum og 
öðrum vörum sem hin skráðu merki andmælenda auðkenna í sama flokki.  
 
Flokkur 38 

Merki eiganda er skráð fyrir electronic data transmission, communication provided electronically; all in 
connection with automobiles í flokki 38. 
 
Ekkert af framangreindum skráningum andmælenda auðkennir þjónustu í þeim flokki en eins og ítrekað hefur 
komið fram í úrskurðum áfrýjunarnefndar þá er ekki hægt að gefa sér að vöru- og þjónustulíking sé ekki til staðar 
þó um ólíka flokka sé að ræða.  
 
Hugverkastofan telur rétt að taka til skoðunar þær tilgreiningar sem koma fram í flokki 9 hvað varðar alþjóðlega 
skráningu nr. 101772B, þ.e. electrical and electronic information, command, control and diagnostic equipment 
for land and subway vehicles (excluding automobiles) enda eru líkindi til staðar með tilgreiningunum þótt um 
sé að ræða vörur annars vegar og þjónustu hins vegar enda um að ræða rafræna miðlun ýmiss konar í báðum 
tilvikum.  

 
6 Tilgreiningar innan hornklofa verða ekki felldar niður heldur eru þær einungis teknar fram samhengisins vegna.  
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Í ljósi þess að tilgreiningar í flokki 38 í merki eiganda eru takmarkaðar við automobiles og tilgreiningar í merki 
andmælanda í flokki 9 undanskilja automobiles telur stofnunin að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda 
og þjónustu andmælenda. Enn fremur telur stofnunin að ekki sé skörun til staðar með tilgreindri þjónustu 
eiganda og vörum og þjónustu sem merki andmælenda auðkenna í öðrum flokkum.  
 
Flokkur 39 

Merki eiganda er skráð fyrir transport; packaging and storage of goods; arranging of tours; towing; taxi 
transport services, car transport, transportation logistics; vehicle rental, in particular automobiles; transport of 
passengers; transport brokerage services; traffic information services; tracking of automobile fleets using 
electronic navigation and locating devices; all in connection with automobiles. 
 
Eins og að framan greinir þá útilokar það ekki vöru- og/eða þjónustulíkingu þótt um ólíka flokka sé að ræða. Það 
er hins vegar mat Hugverkastofunnar að ekki sé til staðar skörun með þjónustu eiganda og vörum og þjónustu 
sem merki andmælenda auðkenna í öðrum flokkum að virtu heildaryfirliti vöru- og þjónustulista merkjanna.  
 
Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml 

Andmælendur byggja einnig á því að eigandi hafi verið í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi sé t.d. 
meðvitaður um fjölda skráninga andmælenda í öðrum ríkjum sem ná yfir vörur og þjónustu sem mynda 
ruglingshættu við þær vörur og þjónustu sem merki eiganda er skráð fyrir. Andmælendur hafi því áunnið 
vörumerki sínu ŠKODA víðtæka alþjóðlega vernd fyrir umsóknardag merkis eiganda. Vísa andmælendur einkum 
til alþjóðlegrar skráningar nr. 1014785B í þessu samhengi en það sé skráð fyrir ýmsar vörur í flokki 9.  
 
Þá gera andmælendur grein fyrir og rekja í stuttu máli sameiginlega sögu andmælenda og eiganda sem og 
samningum sem aðilar hafa gert með sér, m.a. um sameiginlega tilvist merkja á markaði. Með vísan til 
fyrirliggjandi upplýsinga í greinargerð telja andmælendur að vond trú eiganda sé sönnuð, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. 
gr. vml.  
 
Eigandi hafnar því að hann hafi verið í vondri trú þegar hann tilnefndi Ísland í alþjóðlegri umsókn um skráningu 
merkisins. Hann hafi verið í góðri trú og skráning á merki hans sé í fullu samræmi við téða samninga.  
 
Andmælendur tiltaka sérstaklega eina alþjóðlega skráningu sem dæmi um víðtæka alþjóðlega vernd. Með fyrri 
greinargerð andmælenda fylgdi enn fremur yfirlit yfir skráningar andmælenda í fjölmörgum ríkjum heims. 
 
Í vörumerkjarétti gildir meginreglan fyrstur kemur, fyrstur fær og um er að ræða landsbundin rétt. Staðfest hefur 
verið bæði í úrskurðum áfrýjunarnefndar og niðurstöðum dómstóla að allar undantekningar frá meginreglum 
skuli túlka þröngt.  
 
Í ákvæði 9. tl. er bæði vikið að því að umrædd notkun merkis hafi verið í öðru landi og að um sé að ræða erlent 
merki. Að mati Hugverkastofunnar gefur orðalag ákvæðisins til kynna að ekki sé unnt að beita ákvæði 9. tl. þegar 
merki hefur annað hvort verið notað hér á landi og/eða er skráð hér landi. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 
varðandi merkið SUSHISAMBA er vísað til greinargerðar þeirrar sem fylgdi frumvarpi til breytinga á 
vörumerkjalögunum með lögum nr. 44/2012, en þar segir m.a. að „aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar 
merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum eins og erlenda merkið...“. Í ljósi þess að andmælendur eiga 
skráningar hér á landi verða þau merki ekki lögð til grundvallar við mat á því hvort að skilyrði 9. tl. 1. mgr. 14. 
gr. vml. hafi verið uppfyllt. 7 
 

 
7 Sjá umfjöllun t.d. í úrskurði [Hugverkastofunnar] í andmælamáli nr. 11/2018 (JUVEDERM), bls. 24. 
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Andmælendur benda á að þeir eigi yfir 200 skráningar í fjölmörgum ríkjum en tiltaka sérstaklega eina alþjóðlega 

skráningu, merkið  nr. 1014785B í greinargerð sinni sem ekki nýtur verndar hér á landi. Með 
hliðsjón af því að merkið SKODA er eins og sérkennandi orðhluti annarra merkja andmælenda sem flest eru 
skráð hér á landi og þekkt staðreynd er að hafa verið notuð hér á landi telur Hugverkastofan ákvæði 9. tl. 1. 
mgr. 14. gr. vml. ekki geta verið lagt til grundvallar við mat á því hvort um vonda trú eiganda var að ræða eða 
ekki. Verður 9. tl. því ekki tekinn til frekari umfjöllunar. 
 
Önnur atriði 

Í framkomnum andmælum var enn fremur vísað til ákvæða 2. mgr. 4. gr. og 7. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Ekki 
hefur verið rökstutt með hvaða hætti ákvæði 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við í máli þessu og 
verða þau ekki tekin til efnislegrar umfjöllunar. Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna varðar ruglingshættu við 
alþjóðlega skráningu sem er skráð hér á landi og eiga sömu sjónarmið við þar eins og um 6. tl. 1. mgr. 14. gr. 
vml. Vísast því um þann tölulið til þeirrar umfjöllunar.  
 
Samantekt 

Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ruglingshætta sé fyrir hendi milli merkis 
eiganda og merkja andmælenda nr. V0003284 og V0003290 fyrir targeting [devices]; measuring, detection and 
monitoring instruments, level indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus í 
flokki 9, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmæli gegn skráningu merkisins ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY, 
sbr. alþjóðleg skráning nr. 1424366, eru því tekin til greina að hluta að því er varðar tilgreindar vörur í flokki 9. 

Þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu með merki eiganda og öðrum merkjum andmælenda, sbr. framangreint, er það 

mat stofnunarinnar að ekki sé til staðar vöru- og þjónustulíking og þar með ekki ruglingshætta í skilningi 6. tl. 1. 

mgr. 14. gr. vml.  

 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins ŠKODA DRIVEN BY POSITIVE ENERGY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1424366, skal 
felld úr gildi að því er varðar targeting [devices]; measuring, detection and monitoring instruments, level 
indicators and remote controls; scientific research and laboratory apparatus í flokki 9 en halda gildi sínu fyrir 
aðrar vörur í flokknum sem og þjónustu í flokkum 38 og 39.  

 

 
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 úrskurðarins 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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