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Þann 24. febrúar 2016 lagði Sigurjónsson & Thor ehf., fyrir hönd Apple Inc., inn umsókn um skráningu 
vörumerkisins THINK DIFFERENT (orðmerki) nr. V0099961. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokki 14. Umsóknin 
byggði á forgangsrétti frá 24. ágúst 2015 frá umsókn í Jamaíka nr. 67912. Merkið var birt í Hugverkatíðindum1 
þann 15. maí 2016 fyrir eftirtaldar vörur:  
 
Flokkur 14: Klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkur 

til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkur; úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, 
mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til 
tímamælinga; skartgripir/gimsteinar. 

 
Með erindi, dags. 8. júní 2016, andmælti G.H. Sigurgeirsson ehf. skráningu merkisins fyrir hönd Swatch AG 

(Swatch SA) (Swatch Ltd.). Andmælin byggðu á ruglingshættu við merki andmælanda  (orð- 
og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1279757 í flokki 14 sbr. þágildandi 6., 8. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sbr. 
3. og. 4. gr. sömu laga.2 

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðferð andmælamáls 

þessa var sett á bið árið 2016 með vísan til þess að merki andmælanda, , sem andmælin 
byggja á, var enn á umsóknarstigi. Andmæli bárust gegn skráningu þess merkis einnig og var meðferð 
andmælamáls þessa enn á bið þar til úrskurður gekk í andmælamáli nr. 14/2019 þar sem niðurstaðan var sú að 
andmælin voru ekki tekin til greina, þar sem vörulíking var ekki talin vera til staðar. Skráning merkisins 

 nr. 1279757 hélt því gildi sínu.  

Í kjölfarið var mál þetta tekið af bið, þann 17. október 2022. Við meðferð málsins lagði andmælandi inn eina 
greinargerð og eigandi tvær. Með erindi Hugverkastofunnar dags. 23. október 2023, var aðilum tilkynnt að 
gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.3  

 

Niðurstaða 

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 

 
1 Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. 
laga nr. 71/2020.  
2 Ákvæði 6. og 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki voru sameinuð og urðu að 1. tl. 14. gr. laganna með þeim 
breytingum sem urðu á ákvæðinu með 13. gr. laga nr. 71/2020. Ákvæði 9. tl. er nú 3. tl. 14. gr. laganna. Ákvæði 4. gr. tók 
einnig breytingum. Inntak og túlkun ákvæðanna er óbreytt og verður í úrskurði þessum vísað til ákvæðanna eins og þau eru 
eftir breytingar.  
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. 

http://www.hugverk.is/
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taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þar með 
talið, 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.4 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.  

Merki þau sem um ræðir í máli þessu eru:  
 

 
THINK DIFFERENT 

 
Nr. V0099961 

 

 

 
 

Alþjóðleg skráning nr. 1279757 

Merki eiganda Merki andmælanda 

  
 
Annars vegar er um að ræða orðmerki eiganda THINK DIFFERENT og hins vegar orð- og myndmerki 
andmælanda, Tick different í lítillega stílfærðu letri. Bæði merki innihalda því tvö orð og er sameiginlegur þáttur 
þeirra orðið different.  
 
Áður en mat fer fram á ruglingshættu milli merkjanna verður fyrst farið yfir það hvort merkin hafi til að bera 
sérkenni og aðgreiningarhæfi en í greinargerð eiganda, dags. 14. apríl 2023, kemur m.a. fram að eigandi telji 
merkið Tick different lýsandi fyrir þær vörur sem merkið THINK DIFFERENT er skráð fyrir, þar sem orðið Tick vísi 
beint til „tikks“ í klukku. Beri þar af leiðandi að hafna andmælunum. Eigandi vísar í erindi sínu m.a. til úrskurðar 
áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefnd) í máli nr. 20/2018 sem varðaði mat 
á sérkenni orðmerkisins RING, en áfrýjunarnefnd staðfesti ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja að hluta 
skráningu á vörumerkinu RING fyrir tilteknar vörur í flokki 9, t.d. dyrabjöllur, þar sem RING var ekki talið, eitt og 
sér, til þess fallið að uppfylla kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi.  

Hvað varðar sérkenni merkis andmælanda getur Hugverkastofan ekki fallist á með eiganda að merkið Tick 
different sé lýsandi í tengslum við umræddar vörur. Jafnvel þó orðið Tick geti vísað til „tikks“ í klukku eru atvik 
þess máls sem hér er til meðferðar ólík þeim sem voru til skoðunar í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 20/2018, 
en hér verður að líta til heildarmyndar þess merkis sem um ræðir, þ.e. Tick different. Um er að ræða merki sem 
samanstendur af tveimur orðum og hefur Hugverkastofan þegar metið það svo að merkið hafi sérkenni og 
aðgreiningarhæfi og sé þar af leiðandi ekki lýsandi.  

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, sbr. til dæmis dóm Evrópudómstólsins í máli C-251/95 Sabel BV gegn Puma AG. Þá 
er það enn fremur eitt af meginsjónarmiðum í vörumerkjarétti að auknar líkur séu taldar vera á ruglingshættu 
milli merkja hafi skráð merki verið tekið í heild sinni upp í annað merki, sbr. m.a. dóm undirdeildar 
Evrópudómstólsins (e. General Court) í málum nr. T-586/15 (NARAMAXX gegn MAXX) 5  og úrskurði 
áfrýjunarnefndar í málum nr. 11 og 12/2017 (3D XPOINT og INTEL 3D XPOINT). 
 

 
4 Dómur Evrópudómstólsins, mál nr. C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr. 
5 Sjá einkum 38. og 39. mgr. dómsins þar sem einnig er vísað til dóms í máli nr. T-247/11 (WILD gegn FAIRWILD).  
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Sjónlíking 

Fyrri orð merkjanna, þ.e. THINK annars vegar og Tick hins vegar, eru svipuð að lengd auk þess sem þau innihalda 
að hluta til sömu bókstafina, þ.e. byrja á bókstafnum T, innihalda bæði sérhljóðann I og enda bæði á bókstafnum 
K. Þá innihalda bæði merkin orðið different. Að mati stofnunarinnar er ekkert orð merkjanna ráðandi umfram 
hitt þar sem orðin í merkjunum hafa ekki merkingu í tengslum við þær vörur sem merkjunum er ætlað að 
auðkenna. Að mati Hugverkastofunnar er sjónlíking talsverð með merkjunum og breytir stílfærsla annars 
merkisins ekki miklu þar um.  
 
Hljóðlíking 
Að mati Hugverkastofunnar er um nokkra hljóðlíkingu að ræða með merkjunum þar sem þau innihalda bæði 
orðið different, samanber framangreint. Framburður fyrri hluta merkjanna er að einhverju leyti ólíkur, þ.e. 
annars vegar „þink“ og hins vegar „tikk“, en síðara orð merkjanna, þ.e. different er borið fram með sama hætti 
í báðum merkjum.   
 
Merkingarlíking 
Hið sameiginlega orð framangreindra merkja, different, merkir samkvæmt ensk-íslenskri veforðabók Snöru  
frábrugðinn, ólíkur, öðruvísi eða mismunandi.6 Samkvæmt sömu orðabók merkir orðið THINK m.a. það að hugsa 
eða íhuga7 og orðið TICK merkir m.a. tif.8  Merkið THINK DIFFERENT má því á íslensku útleggja sem það að hugsa 
öðruvísi en Tick different sem að tifa öðruvísi. Að mati stofnunarinnar er því takmörkuð merkingarlíking með 
merkjunum.   
 
Að framangreindu virtu er það mat Hugverkastofunnar að merkjalíking sé til staðar og byggir framangreint mat 
stofnunarinnar á merkjalíkingu á úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 3/2018 frá 3. júlí 2020.  
 
Athyglisstig neytenda 
Í greinargerð eiganda dags. 14. apríl 2023 kemur fram að markhópurinn sem um ræðir sé óvenju meðvitaður 
við kaup á vörum, þar sem að ákvörðun neytanda um að kaupa vörur frá Apple sé ekki hversdagsleg heldur 
„fjárfesting í gæðavöru“. Hvað þetta varðar bendir stofnunin á að þegar neytendur standa frammi fyrir 

vörumerkjunum THINK DIFFERENT OG  er ekki þar með sagt að þeir séu meðvitaðir um að í 
öðru tilvikinu sé um að ræða vörur frá Apple þar sem orðið Apple kemur ekki fram í merkinu. Í framkvæmd 
hefur það þó verið metið sem svo að þegar neytendur kaupa dýrar vörur, svo sem bíla, demanta eða fasteignir 
sé athyglisstig þeirra hækkað.9 Þrátt fyrir að athyglisstig neytenda kunni að vera hækkað í tilviki hluta þeirra vara 
sem hér eru til umræðu er það mat Hugverkastofunnar, með vísan til þess sem fram kemur í mati á merkjalíkingu 
með merkjunum, að merkin sem um ræðir séu svo lík að hætt sé við ruglingi með þeim. 
 
Vörulíking 

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 komu 
m.a. fram í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97 (CANON). Þau má enn fremur sjá í úrskurði 
áfrýjunarnefndar í máli nr. 9/2007 (EBIVOL / SEBIVO), þar sem vísað var m.a. til dóms undirréttar 
Evrópudómstólsins í máli nr. T-154/03 (ALREX / ARTEX). 

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 fyrirfram að vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar 

 
6 Snara.is, ensk-íslensk veforðabók, síðast sótt 25. mars 2024.  
7 Sama heimild.  
8 Sama heimild.  
9 Sjá til að mynda úrskurð áfrýjunarnefndar Hugverkastofu Evrópusambandsins í máli nr. R-900/2010-1, Leo Marco g. LEO, 
22. mgr. og kafla 3.1.1. í EUIPO trade mark guidelines, aðgengileg hér: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1951405/trade-mark-guidelines/3-1-1-expensive-purchases 
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þó vörumerki auðkenni vörur eða þjónustu sem tilheyri sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins 
frá 1957.10 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. 
 
Hið andmælta merki er skráð fyrir klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir 
tímamælar/skeiðklukkur til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkur; úrólar; bönd fyrir úr; 
hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar fyrir úr, mæla og klukkur og 
tæki/áhöld til tímamælinga; skartgripir/gimsteinar. 
 
Merki andmælanda er skráð fyrir precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated 
therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, 
charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, 
watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely 
hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, 
movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces 
í flokki 14.  
 
Merkin sem um ræðir auðkenna þar af leiðandi bæði vörur í flokki 14.  
 
Vörurnar skartgripir/gimsteinar sem tilgreindar eru í hinu andmælta merki eru einnig tilgreindar í merki 
andmælanda, þ.e. jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie 
pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones. Þar af leiðandi er alger vörulíking með þeim.  
 
Vörurnar klukkur og tæki til tímamælinga; úr; klukkur/mælar; tímamælar; nákvæmir tímamælar/skeiðklukkur 
til að nota sem tímamæla; krónómeter/skipsklukkur sem tilgreindar eru í hinu andmælta merki eru einnig 
tilgreindar í merki andmælanda, þ.e. timepieces and chromotreic instruments. Þar af leiðandi er alger vörulíking 
með þeim.  
 
Vörurnar úrólar; bönd fyrir úr; hlustur/öskjur undir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga; hlutar 
fyrir úr, mæla og klukkur og tæki/áhöld til tímamælinga sem tilgreindar eru í hinu andmælta merki eru einnig 
tilgreindar í merki andmælanda, þ.e.  parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, 
pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for 
timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces. 
 
Að mati stofnunarinnar er því ljóst að vörulíking er til staðar með merkjunum.  
 
Annað 
Andmælandi byggir andmælin einnig á þágildandi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þ.e. að villast megi á merkinu og 
merki sem hefur verið 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 erlenda merkið.  
 
Í ljósi þess að andmælandi færði ekki rök fyrir því að hvaða leiti ákvæðið ætti við í máli þessu var það ekki tekið 
til frekari skoðunar.  
 
 
 
 

 
10 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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Samantekt og niðurstaða 
Með vísan til alls framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sem um ræðir sé 
það lík að ruglingshætta sé til staðar með þeim. Andmæli gegn skráningu merkisins THINK DIFFERENT nr. 
V0099961 eru því tekin til greina í heild sinni.  

 

Úrskurðarorð 
 

Skráning merkisins THINK DIFFERENT nr. V0099961 skal felld úr gildi.   
 

f.h. Hugverkastofunnar 
 

Dagný Fjóla Jóhannsdóttir 
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. 

 




























	1_VM Andmæli - Úrskurður 4-2024
	2_Tilkynning um andmæli
	3_Greinargerð eiganda
	4_Greinargerð andmælanda

