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Ákvörðun Hugverkastofunnar  

nr. 21/2019 
20. desember 2019 

 
 
Þann 21. ágúst 2008 lagði G.H. Sigurgeirsson f.h ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD. inn umsókn um 

skráningu vörumerkisins  sbr. umsókn nr. 2923/2008. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 

15. október 2008, sbr. skráning nr. 1037/2008, fyrir eftirtaldar vörur:  

Flokkur 3 Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, 

ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur, þ.m.t. tannkrem, munnskol; háralitur og sjampó. 

Flokkur 21 Burstar (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hlutir sem notaðir eru til ræstingar; 

tannburstahaldarar; tannþráður; munnhirðitæki sem framleiðir vatnsúða til hreinsunar á tönnum og 

tannholdi. 

Með erindi, dags. 21. nóvember 2018, barst krafa frá Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. doTERRA Holdings, LLC um að 

skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggir á 

notkunarleysi með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 28. gr. vml. sömu laga.   

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Hugverkastofunnar, 

dags. 14. júní 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli 

fyrirliggjandi gagna.1 

 
 

Niðurstaða 

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

og andmæla- 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 nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. 

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

Lögmætir hagsmunir 

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, dōTERRA Anchor, umsókn nr. 

V0108029, hér á landi fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Ilmolíur fyrir ilmolíumeðferð; ilmolíur sem ilmefni fyrir 

þvotta; ilmolíur til persónulegra nota; ilmolíur fyrir húðsnyrtingu; náttúrulegar ilmolíur; baðolía; líkamsolía; olíur 

ætlaðar til hreinsunar; snyrtivöruolíur; ilmolíur; nuddolíur. Merkinu var synjað skráningar að svo stöddu með 

                                                      
1 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. 

http://www.hugverk.is/
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vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., við hið skráða merki sem hér um ræðir.  

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 stofnunarinnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds 

merkis tekin til efnislegrar meðferðar. 

Aðilar málsins deila um það hvort lögmætir hagsmunir beiðanda til að fá umrætt merki fellt niður séu til staðar í 

heild eða aðeins að hluta. Eigandi telur einsýnt að beiðandi hafi ekki lögmæta hagsmuni af því að fá umrætt 

merki fellt niður í heild og vísar til þess að beiðanda hafi ekki sótt um skráningu á merki sínu, dōTERRA Anchor, í 

flokki 21, né skarist allar vörur í flokki 3 milli merkja. Beiðandi telur hins vegar að eingöngu sé hægt að fella 

skráningu úr gildi að hluta ef eigandi skráningar hefur sýnt fram á notkun að hluta, sbr. 5. mgr. 25. gr. vml. Þá 

samræmist málsmeðferð Hugverkastofunnar í tengslum við það þegar lögmætir hagsmunir eru aðeins taldir ná 

til hluta vara og þjónustu með vísan til meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins að hans mati ekki orðalag 25. gr. 

vml. og eigi sú framkvæmd sér ekki stoð í dómaframkvæmd. Þá bendir beiðandi jafnframt á að framkvæmd 

þessi hafi ekki verið staðfest af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar né af dómstólum.  

Eigandi vísar auk framangreinds til 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í málatilbúnaði sínum. Í ákvæðinu segir að ekki megi 

skrá vörumerki ef villast megi á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn 

var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið 

óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um hið erlenda merki. Eigandi bendir á að vörumerki 

hans sé skráð víða um heim fyrir fyrrgreindrar vörur í flokkum 3 og 21. Þá séu höfuðstöðvar hans á Indlandi og 

hafi vörumerkið verið vel þekkt þar í landi og víðar um árabil. Að mati eiganda sé því ljóst að ekki megi skrá 

vörumerki beiðanda, dōTERRA Anchor og þegar af þeirri ástæðu hafi beiðandi ekki lögmætra hagsmuna að gæta 

af því að fá vörumerki eiganda fellt úr gildi.  

Hugverkastofan telur að nægilega hafi verið sýnt fram á að beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af kröfu um 

niðurfellingu skráningar. Niðurfellingarkrafan er byggð á því að eigandi merkisins döTERRA Anchor hafi ekki 

notað vörumerki sitt hér á landi í samræmi við kröfur þar um í 25. gr. vml. Umfang mögulegrar niðurfellingar 

verður að meta út frá því hvort uppfyllt séu skilyrði 25. gr. vml. um notkun hér á landi í samræmi við 

hefðbundna túlkun þess ákvæðis og dómaframkvæmd um beitingu þess.  

Þá bendir Hugverkastofan á að mál þetta snúi að kröfu um niðurfellingu merkis eiganda, á grundvelli 

notkunarleysis, sbr. 25. gr. vml. Málið taki ekki til skráningarhæfis merkis beiðanda, dōTERRA Anchor og á vísun 

eiganda til ákvæðis 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því ekki við í máli þessu. 

Notkunarleysi, sbr. 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 
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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.  

Beiðandi heldur því fram að eigandi hafi ekki notað vörumerki sitt fyrir þær vörur sem það er skráð fyrir samfellt 

í fimm ár, sbr. 25. gr. vml. og vísar til áðurnefnds dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. Þá bendir beiðandi á að 

þau gögn sem eigandi leggur fram til sönnunar á notkun merkisins séu ófullnægjandi og geti ekki leitt til þess að 

hafna beri kröfunni.  

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. áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 437/2008. 

Meðal framlagðra gagna eiganda í málinu er listi yfir lönd þar sem hið andmælta vörumerki er skráð, afrit af 

skráningarskírteinum erlendis og afrit af útflutningsskírteinum á vörum sem auðkenndar eru með vörumerkinu 

frá eiganda í Indlandi til annarra landa. 

Það er mat Hugverkastofunnar að framlögð gögn eiganda í málinu sýni ekki fram á notkun vörumerkisins í 

atvinnustarfsemi hér á landi fyrir vörur í flokkum 3 og 21, sbr. 5. gr. vml. Eigandi merkisins hefur því ekki lagt 

fram sönnur fyrir notkun merkisins hér á landi, þrátt fyrir ábendingar beiðanda þess efnis og ber sjálfur hallann 

af skorti á sönnun þar um. Krafa um að skráning vörumerkisins nr. 1037/2008 verði felld úr gildi er 

því tekin til greina.  

 

Ákvörðunarorð 

Skráning merkisins  nr.  1037/2008 skal felld úr gildi. 

 

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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