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Úrskurður Hugverkastofunnar 
nr. 6/2021 

29. október 2021

Þann 13. desember 2018 lagði Lesstofan ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins  nr. 
V0111489. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 25, 30 og 41. Með erindi, dags. 28. janúar 
2019, var tilkynnt um fyrirhugaða synjun á skráningu merkisins fyrir tilgreiningarnar pappír og pappi, prentað 
mál og fræðslu- og kennslugögn í flokki 16 og flokka 25 og 30 í heild á grundvelli ruglingshættu við merkin 

ICELANDIC MAGIC (orðmerki) nr. V0105048 og  nr. V0105049, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga 
nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Við meðferð málsins á fyrri stigum féll Hugverkastofan frá höfnun í flokki 16. 
Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum1 þann 15. janúar 2020 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu: 

Flokkur 16: Pappír og pappi; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn; bréflím 

og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; málningarpenslar; fræðslu- og kennslugögn; 
plastþynnur, -filmur og –pokar til umbúða og pökkunar; leturstafir, myndmót. 

Flokkur 41:  Afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta annarra en 

auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni; 
kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum á netinu; 
útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar. 

Með erindi, dags. 12. mars 2020, andmæltu Magna lögmenn skráningu merkisins f.h. Pennans ehf. Andmælin 
byggja á því að merkið sé ruglingslega líkt vörumerkjum andmælanda, ICELANDIC MAGIC (orðmerki) nr. 

V0105048 og nr. V0105049, sem eru skráð hér á landi með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. 
vml., sbr. og 1. mgr. 4. gr. laganna. 

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á meðferð 
málsins stóð lögðu málsaðilar inn eina greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 20. ágúst 2020, 
var aðilum tilkynnt að gagnöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.2 

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 

1 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 
71/2020. 
2 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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eftirfarandi umfjöllun.3 
 
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 
talið geti verið að tengsl séu með merkjunum.   

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   

Í máli þessu liggur fyrir að umsókn um skráningu hins andmælta merkis var synjað fyrir flokka 25 og 30 á 
grundvelli ruglingshættu við tvö merki í eigu andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hefur Hugverkastofan 
því áður tekið afstöðu til þess hvort og að hvaða leyti ruglingshætta sé talin vera til staðar með merkjunum. Í 
úrskurði þessum verður tekið á því álitamáli hvort einnig sé ruglingshætta með merki eiganda og merkjum 
andmælanda hvað flokka 16 og 41 varðar.  

1) Mat á ruglingshættu við orðmerkið ICELANDIC MAGIC 
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Flokkar: 16 og 41 
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Flokkar: 25 og 35 

 
Merki eiganda 

 

 
Merki andmælanda 

 

  
 
Merki eiganda er orð- og myndmerki og samanstendur af orðasambandinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY í 
hástöfum og í gráu letri. Fyrir ofan orðin er dökkrautt rúnatákn staðsett í lóðréttum ferningi með ávölum 
hornum. 
 
Merki andmælanda er orðmerki og samanstendur af orðasambandinu ICELANDIC MAGIC. 

 
3 Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögunum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr. og 
1. mgr. 4. gr. er nú 1. og 4. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna. 
4 C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.  
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Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til 
skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis 
séu meira áberandi en aðrir. Hinir sameiginlegur orðhlutar, þ.e. ICELANDIC og MAGIC hafa hvor um sig þekkta 
merkingu. Icelandic vísar t.d í íslenskt tungumál eða það sem er íslenskt. Magic merkir m.a. töfrar, galdrar. 
Merki andmælanda inniheldur auk þess ákveðna greininn the og orðið company sem merkir félag, fyrirtæki. 
Merki andmælanda er unnt að útleggja sem íslenskir galdrar/töfrar og merki eiganda sem hið íslenska töfra-
/galdrafélag eða íslenska töfra-/galdrafélagið.  
 
Hvað varðar merki andmælanda þá verður að telja að orðið icelandic sé veikari þáttur merkisins með vísan til 

merkingar þess og áherslan sé því á orðinu magic. Hvað merki eiganda varðar telst enginn einn orðhluti 
merkisins umfram annan vera meginþáttur þess en orðin ICELANDIC MAGIC standa þó hlið við hlið rétt 
fyrir neðan miðju og ná því að mati Hugverkastofunnar fremur athygli neytenda en önnur. Orðið magic 
kemur fyrir í fjölda merkja sem skráð eru hér á landi, m.a. fyrir sambærilegar vörur í flokki 16. Þá teljast 
orðin the, icelandic og company enn fremur vera veik. Telja má myndhlutann vera meginþátt merkisins þó 
að um rún sé að ræða og rúnir hafi verið mikið notaðar í tengslum við galdra fyrr á öldum.5 Rúnin sem um 
ræðir er þó ekki hefðbundin í þeim skilningi heldur frekar samsett úr tveimur eða fleiri rúnum. 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, LLR-G5.6  
 

Að mati Hugverkastofunnar hafa merkin  og ICELANDIC MAGIC (orðmerki) í heild sinni 
sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem þau eru skráð fyrir. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að 
orðasambandið ICELANDIC MAGIC skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir hluta þeirra vara sem merki eiganda 
auðkennir, þ.e. tilgreiningarnar pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn í flokki 16, í þeim 
tilvikum sem umræddar vörur fjalla um íslenska töfra eða galdra.  
 
Með vísan til þeirra þátta sem merkin eiga sameiginlega, þ.e. orðanna Icelandic og magic er það mat 
stofnunarinnar að nokkur sjónlíking sé til staðar. Jafnframt er það mat stofnunarinnar að hljóðlíking sé með 
merkjunum og þeir þættir í merki andmælanda sem eru ólíkir, þ.e. orðin the og company, eru ekki til þess fallnir 
að draga úr henni.  
 
Vöru- og 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.  
 
Merki andmælanda var á þeim tíma sem það var skráð talið hafa sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur 
og þá þjónustu sem það er skráð fyrir í flokkum 25 og 35. Merki eiganda þótti að sama skapi hafa sérkenni fyrir 
tilgreindar vörur í flokkum 16 og 41. Í erindi andmælanda er á það bent að rekstur hans sé í samkeppni við 
rekstur eiganda merkisins, þ.e. þeir selji samskonar vörur undir samskonar vörumerkjum. Eigandi hins 
andmælta merkis bendir hins vegar á í erindi sínu að andmælandi starfræki ekki bókaútgáfu, heldur smásölu á 
fatnaði, gjafavöru og bókum útgefnum af þriðja aðila. Í því samhengi vekur Hugverkastofan athygli á því að mat 

 
5 Tómas V. Albertsson. Hvernig var rúnum beitt til galdra, svo sem til að spá fyrir um framtíðina og til lækninga? 
Vísindavefurinn, 15. mars 2006, sótt 10. september 2021: http://visindavefur.is/svar.php?id=5710.  
6 Sjá einkum 54. mgr. dómsins.  

http://visindavefur.is/svar.php?id=5710
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á vöru- og/eða þjónustulíkingu getur aðeins farið fram á grundvelli þess hvaða vörur eða þjónusta er tilgreind í 
þeim flokkum sem merkin eru skráð fyrir. Ekki er litið til eiginlegrar notkunar nema því sé haldið fram að merki 
séu vel þekkt fyrir annars konar vörur eða þjónustu en þau eru skráð fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. 
 
Merki eiganda er skráð fyrir eftirtaldar vörur: pappír og pappi; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng 
og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn; bréflím og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; 
málningarpenslar; fræðslu- og kennslugögn; plastþynnur, -filmur og –pokar til umbúða og pökkunar; leturstafir, 
myndmót í flokki 16 og afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta 
annarra en auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í 
auglýsingaskyni; kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum 
á netinu; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar í flokki 41.  
 
Merki andmælanda er skráð fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25 og heildsölu og smásölu með 
fatnað, skófatnað, höfuðfatnað, drykkjarmál, drykki, krydd, snyrtivörur, ilmvötn, sápur, skartgripi, minjagripi, 
bækur, tímarit, bæklinga og spil í flokki 35. 
 
Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að ekki sé unnt að gefa sér 
það fyrirfram að vöru- eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki 
samkvæmt flokkunarkerfi Nice- samningsins þó svo að það sé oftast raunin. Að sama skapi er ekki hægt að gefa 
sér að vöru- eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða. Við þetta mat verður að 
hafa framangreind atriði í huga, m.a. hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá 
sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur. 
 
Það er mat Hugverkastofunnar að líkindi séu ekki til staðar með tilgreiningunum bókbandsefni, ljósmyndir, 
ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn, bréflím og lím til heimilisnota, teiknivörur og vörur fyrir listamenn, 
málningarpenslar, plastþynnur,- filmur og -pokar til umbúða og pökkunar, leturstafir og myndmót í flokki 16 og 
heild- og smásölu í flokki 35, sem merki andmælanda nær til. Að því er varðar flokk 41 sem hið andmælta merki 
er skráð fyrir þá er að mati Hugverkastofunnar ekki til staðar vöru- eða þjónustulíking við skráningu 
andmælanda enda um ólíka þjónustu að ræða.  
 
Að mati Hugverkastofunnar er hins vegar vöru- og þjónustulíking til staðar með þjónustu andmælanda í flokki 
35, þ.e. heildsölu og smásölu með […] bækur, tímarit, bæklinga og eftirfarandi vörum eiganda í flokki 16: pappír 
og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn. Almennt er talið líkindi séu með heildsölu og/eða smásölu á 
tilteknum vörum og vörunum sjálfum. Þótt eðli og tilgangur þjónustunnar annars vegar og varanna hins vegar sé 
ekki sá sami þá eru þær svipaðar að því leyti að þjónustan er almennt boðin á sömu stöðum og vörurnar eru til 
sölu og markhópurinn er sá sami.  
 

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna  og  
ICELANDIC MAGIC (orðmerki) sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu og 
vörulíkingu að hluta að því er varðar tilgreiningarnar pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn í 
flokki 16, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og 
aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur í flokki 16. Einkaréttur andmælanda á 
orðasambandinu ICELANDIC MAGIC fyrir heildsölu og smásölu með […] bækur, tímarit, bæklinga í flokki 35 nær 
ekki til orðasambandsins ICELANDIC MAGIC eins og sér fyrir tilgreindar vörur í flokki 16.  
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2) Mat á ruglingshættu við orð- og myndmerkið ICELANDIC MAGIC

V0111489 

Flokkar: 16 og 41 

V0105049 

Flokkar: 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 
33 og 35 

Merki eiganda Merki andmælanda 

Merki andmælanda er orð- og myndmerki sem inniheldur orðasambandið ICELANDIC MAGIC. Orðið icelandic er 
í hvítum lágstöfum og þar undir kemur orðið magic í gráum lágstöfum. Fyrir aftan orðið icelandic er tákn í 
rauðum lit sem mætti líkja við handteiknaða andlitsgerða sól. Orðin eru staðsett vinstra megin á svörtum 
bakgrunni og fyrir aftan þau er hluti táknsins sem áður var lýst í stækkaðri mynd og gráum lit. 

Um lýsingu og mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkis eiganda vísast til framangreindrar umfjöllunar sem og 
hvaða þáttur merkisins telst vera meginþáttur þess. Enn fremur er vísað til þess sem fram hefur komið um 
merkingu orðanna.  

Að mati Hugverkastofunnar hafa merkin  og  í heild sinni sérkenni fyrir þær 
vörur og þjónustu sem þau eru skráð fyrir. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að orðasambandið ICELANDIC 
MAGIC skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir hluta þeirra vara sem merkin auðkenna, þ.e. tilgreiningarnar 
pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn í flokki 16, í þeim tilvikum sem umræddar vörur fjalla 
um íslenska töfra eða galdra.  

Að mati stofnunarinnar er væg sjónlíking til staðar en merkin eru stílfærð með ólíkum hætti. Stílfærsla þeirra 
hvors um sig er þó ekki slík að hún dragi athyglina frá orðhlutum þeirra en almennt er það viðurkennt sjónarmið 
við mat á ruglingshættu að orðhluti hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhluti merkja, sbr. framangreinda 
umfjöllun. Þá er það jafnframt mat stofnunarinnar að hljóðlíking sé til staðar með merkjunum og þeir þættir í 
merki andmælanda sem eru ólíkir, þ.e. orðin the og company, eru ekki til þess fallnir að draga úr henni.  

Vöru- og þjónustulíking 

Um almenna umfjöllun um vöru- og þjónustulíkingu vísast til þess sem að framan greinir. 

Merki eiganda er skráð fyrir pappír og pappi; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng og skrifstofuvörur, 
þó ekki húsgögn; bréflím og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; málningarpenslar; fræðslu- 
og kennslugögn; plastþynnur, -filmur og –pokar til umbúða og pökkunar; leturstafir, myndmót í flokki 16 og 
afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta annarra en 
auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni; 
kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum á netinu; útgáfa 
á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar í flokki 41. 
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Merki andmælanda er skráð fyrir ýmiss konar vörur í flokkum 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og þjónustu í flokki 35 
en að mati stofnunarinnar kemur hér til skoðunar prentað mál í flokki 16 og eftirfarandi tilgreiningar í flokki 35: 
heildsala og smásala með fatnað, skófatnað, höfuðfatnað, drykkjarmál, drykki, krydd, snyrtivörur, ilmvötn, 
sápur, skartgripi, minjagripi, bækur, tímarit, bæklinga og spil.  
 
Að mati Hugverkastofunnar er vörulíking til staðar með merkjunum í flokki 16 að því er varðar pappír og pappa, 
prentað mál og fræðslu- og kennslugögn. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að ekki sé vörulíking með öðrum 
vörum sem merki eiganda er ætlað að auðkenna í flokki 16. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að vöru- 
og þjónustulíking sé með þjónustu andmælanda í flokki 35, þ.e. heildsölu og smásölu með […] bækur, tímarit, 
bæklinga og eftirfarandi vörum eiganda í flokki 16; pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn og 
vísast til fyrri umfjöllunar um þetta atriði. Að því er varðar flokk 41 þá er að mati stofnunarinnar ekki til staðar 
vöru- eða þjónustulíking við skráningu andmælanda enda um ólíka þjónustu að ræða.  
 

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna  og      

 sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu og vörulíkingu 
að hluta að því er varðar tilgreiningarnar pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn í flokki 16, 
sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og 
aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur í flokki 16. Einkaréttur andmælanda nær ekki til 
orðasambandsins ICELANDIC MAGIC eins og sér fyrir tilgreindar vörur.  
 
Önnur atriði 

Af erindum beggja aðila má ráða að deilt er um, að einhverju leyti, hvor hafi verið fyrstur til að nota orðin 
Icelandic Magic, ein og sér eða í samhengi við önnur orð, í atvinnustarfsemi sinni. Hugverkastofan bendir á það 
að þó andmælin byggi annars vegar á skráðum merkjum og hins vegar notkun voru engin gögn lögð fram í 
málinu er sýndu fram á betri rétt á grundvelli notkunar. Byggir niðurstaðan því eingöngu á mati á ruglingshættu 
milli hinna skráðu merkja.  
 
Að því er varðar umfjöllun andmælanda um athugasemd hans til Neytendastofu þá bendir Hugverkastofan á að 
eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 
188/1991 um [Einkaleyfastofu]. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í 
málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. 
Neytendastofa leysir úr álitaefnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu. 
 
Samantekt 

Þrátt fyrr sjón- og hljóðlíkingu og vörulíkingu að hluta að því er varðar tilgreiningarnar pappír og pappi, prentað 

mál og fræðslu- og kennslugögn í flokki 16 með merki eiganda,  og merkjum andmælanda, 

ICELANDIC MAGIC (orðmerki) og  er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd 
merkjanna sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að 
orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir 
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umræddar vörur í flokki 16.  Andmæli gegn skráningu merkisins  nr. V0111489 eru því ekki tekin 
til greina.  
 
 
 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins THE ICELANDIC MAGIC COMPANY (orð- og myndmerki) nr. V0111489 skal halda gildi sínu.  
 
 

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr. 
 

 

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. 

 





 
 
 
 
 
 
 
Hugverkastofa 
Engjateigi 3 
150 Reykjavík 
 
 
 
 
 

Reykajvík, 13. maí 2020 
 
 
 
 
 
Greinargerð vegna andmæla gegn skráningu vörumerkis.  
 
Með bréfi, dags. 12. mars 2020, lagði undirritaður fram andmæli f.h. Pennans ehf. við 
skráningu Lesstofunnar ehf. á vörumerkinu The Icelandic Magic Company, sbr. skráningu nr. 
V111489. Með tölvupósti, hinn 13. mars 2020 var umbj. mínum veittur frestur til 13. maí til að 
skila greinargerð. Umbj. minn hefur nú falið mér að gera þær athugasemdir sem koma fram í 
þessu bréfi.  
 
Umbj. minn, Penninn ehf. krefst þess að framangreind vörumerkjaskráning Lesstofunar ehf. 
verði felld úr gildi. Umbj. minn telur að ruglingshætta sé með framangreindu merki og skráðum 
vörumerkjum umbj. míns, ICELANDIC MAGIC sbr. skráningar nr. V0105048 og V0105049.  
 
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 að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.  
 
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 hefur verið talið skipta máli við 
mat á því hvort ruglingshætta er talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru-
og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Þessir þættir eru allir metnir út frá sjónarhóli 
neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi 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. Er því rétt að fjalla nánar um þessa þætti. 
 



 
 
 
 
Sjón- og hljóðlíking  
Um er að ræða annars vegar hið andmælta merki, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY og 
hins vegar merki andmælanda, ICELANDIC MAGIC. Sameiginlegt með merkjunum er orðin 
ICELANDIC MAGIC. Bæði merkin merkin innihalda þannig tvö mikilvæg orð sem gegna 
burðarhlutverki í vörumerkjunum, orðin ICELANDIC og MAGIC. Í báðum tilvikum er verið 
að vísa til vörunnar sem verið er að selja, annars vegar fatnaður og hins vegar bækur, þar sem 
íslenskir galdrastafir og rúnir skipa sess. Því telur umbj. minn að sjónlíking sé mjög mikil.  
 
Hvað varðar hljóðlíkingu er ljóst að veruleg hljóðlíking er með orðunum. Það eina sem hið 
andmælta merki hefur umfram er ákveðni greinirinn „THE“ og orðið „COMPANY“ eða 
„fyrirtækið“. Hljóðlíking er því mikil. 
 
Vörulíking/þjónustulíking  
Hið andmælta merki er skráð fyrir flokka 16 og 41. Merki andmælanda er skráð fyrir þjónustu 
í flokkum 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 35. Merkin eru þannig að einhverju leyti skráð í sömu 
flokkum. Er því um að ræða sömu flokka að hluta til.  
 
Á það er bent að andmælandi á lénið www.icelandicmagic.is en það lén hefur verið í notkun 
samfellt í hart nær tvo áratugi. Lesstofan ehf. skráð hins vegar lénið www.icelandicmagic.com 
um svipað leyti og félagið hóf starfsemi árið 2016 eða 2017. Lénum fylgir m.a. réttur til að 
nota samsvarandi netföng, sem hafa mikla viðskiptalega þýðingu. Því fylgir augljós 
ruglingshætta.  
 
Lesstofan ehf. selur nú eingöngu bækur á vefsíðunni, en hafði til að byrja með til sölu á 
vefsíðunni bæði bækur og fatnað, rétt eins og andmælandi. Raunar var fatnaðurinn sem seldur 
var þar nánast eins og fatnaðurinn sem andmælandi hafði þá selt í um 15 ára skeið, aðallega 
bolir með íslenskum galdrastöfum, ekki var hægt að sjá neinn mun á vörunum. Þó ekki hafi 
endilega verið um verndaða hönnun að ræða er ljóst að Lesstofan ehf., þá nýstofnað fyrirtæki, 
vildi með þessu hagnast á 15 ára framleiðslu- og markaðsstarfi með vörumerkið ICELANDIC 
MAGIC, sem búið er að byggja upp fyrir ógrynni fjármuna. Eftir að gerð var athugasemd við 
þetta til Neytendastofu tók Lesstofan vörurnar út. Þá eru báðir aðilar að selja bækur sem 
tengjast m.a. göldrum o.fl. Neytendastofa hefur enn ekki úrskurðað í málinu. 
 
Af framangreindu má sjá að fyrirtækin tvö stunda að verulegu leyti samkeppnisrekstur, þ.e.a.s. 
þau starfa sannarlega á sama vöru- eða þjónustumarkaði og selja því sem næst sömu hlutina 
undir sams konar vörumerkjum. Því er mjög mikil hætta á að t.d. neytendur eða fyrirtæki á 
markaði rugli saman þessum tveimur aðilum, því þeir selja sams konar vörur sambærilegar 
vörur og nota til þess vörumerkið ICELANDIC MAGIC, sem annar þeirra, andmælandi, á sem 
skráð vörumerki. Munurinn er sá að reksturinn hefur verið stundaður undir vörumerki 
andmælanda og á vefsíðu hans í tvo áratugi, en Lesstofan ehf. er tiltölulega nýr aðili á markaði. 
 
Sem fyrr segir er veruleg hætta á að viðskiptavinur geti ruglað saman þessum tveimur aðilum. 
Sú staða getur til dæmis auðveldlega komið upp að aðili sem ætli sér t.d. að eiga viðskipti við 
andmælanda gegnum vefsíðuna www.icelandicmagic.is, s.s. muni óvart eiga viðskipti við 
Lesstofuna ehf. eða telja vefsíðu þess félags vera á vegum andmælanda. Ljóst er að ef 



 
vörumerkjaskráning Lesstofunnar ehf. er ekki felld úr gildi eru lítil takmörk við því að skrá 
sambærileg merki í sambærilegum rekstri. Andmælandi telur ótækt að hægt sé að skeyta 
einföldu orði eins og „company“ eða „félagið“ aftan við skráð vörumerki. Með slíkum rökum 
hætti halda fram að hægt væri að skrá ný vörumerki með því að bæta orðinu COMPANY aftan 
við skráð vörumerki líkt og ICELANDIC, ICELANDIC GLACIAL, ICELANDIC MUSSEL 
o.s.frv. og nýta sér þar með önnur vörumerki. Það á ekki síst við þegar samkeppisaðilar eiga í 
hlut. Jafnvel mætti hugsa sér skráningu á merkinu THE ICELANDAIR COMPANY. 
 
Andmælandi telur að Lesstofan ehf. hafi mjög takmarkaða hagsmuni af því að skrá umrætt 
merki. Fyrirtækið skilgreinir sig sem bókaforlag (sbr. lénið www.lesstofan.is) og er þar með 
eigið vörumerki, sem er einhvers konar L í kassa með dyrum. Eðlilegt væri að fyrirtækið sem 
bókaforlag, notaði eigið heiti og merki til að markaðssetja eigin bækur, fremur en eitthvað allt 
annað vörumerki. Engin ástæða er fyrir fyrirtækið að nota annað vörumerki til að selja bækur 
sem félagið gefur út, sem líkist svo mjög vörumerki andmælanda. 
 
Eftir atvikum má vísa til fordæma í málum Hugverkastofu, til stuðnings málatilbúnaði umbj. 
míns. Þannig var í nýlegri ákvörðun nr. 4/2020 fallist kröfu eiganda 66 Norður að fella úr gildi 
skráninguna 66 Kaffi, þótt um hafi verið að ræða markaðssetningu á veitingum annars vegar 
og fatnaði hins vegar. Þá má nefna úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 10/2019 þar sem felld 
var úr gildi skráning vörumerkisis REY HOTEL á grundvelli kvörtunar eiganda merkisins REY 
APARTMENTS. Í þessum úrskurðum var talið að merkin svipuðu til hvors annars. 
 
Með hliðsjón af framangreindu, sérstaklega þegar litið er til þess að vöru- og þjónustulíking 
milli merkjanna er hversu lík merkin eru í sjón og í framburði, er óhjákvæmilegt að komast að 
annarri niðurstöðu en að heildarmynd hins andmælta merkis, ICELANDIC MAGIC 
COMPANY annars vegar og heildarmynd merkis andmælanda, ICELANDIC MAGIC hins 
vegar, sé svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. og 1. mgr. 4. gr. vml. 
Veruleg hætta er á ruglingi og starfsemi aðila að ýmsu leyti mjög lík. Andmæli gegn skráningu, 
nr. V111489 skulu því tekin til greina. 
 
Áskilinn er réttur til að koma að frekari rökstuðningi og gögnum síðar.  
 

Virðingarfyllst, 
f.h. Pennans ehf. 

 
 

Gunnar Ingi Jóhannsson hrl. 
 




















