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LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) har vidhållit sitt yrkande att registreringen av 

varumärket LEGALROOM ska hävas för samtliga tjänster i klass 45.

Freja Partner AB (Freja Partner) har bestritt ändring.

GRUNDER M.M.

Parterna har i själva saken i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma 

omständigheter till grund för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här 

utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

LegalZoom.com har vidare anfört att underinstansen felaktigt kommit fram till att det 

föreligger en begreppsmässig skillnad mellan varumärkena. Denna slutsats är fel då 

båda varumärkena skapar en association till juridik och juridiska frågor. Därutöver 

föreligger ingen sådan klar eller stark begreppsmässig betydelse av de motanförda 

märkena som kan förta verkan av märkeslikheten i övrigt.

SKÄL FÖR BESLUTET

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte någon annan bedömning än den under- 

instanserna gjort i fråga om vare sig tjänsteslagslikheten eller omsättningskretsens 

sammansättning för de tjänster som de båda varumärkena avser. Både det yngre och det 

äldre märket avser alltså bl.a. juridiska tjänster i klass 45 och därmed identiska tjänster, 

vilka vänder sig till såväl konsumenter i allmänhet som till näringsidkare.

Vidare anser Patent- och marknadsöverdomstolen att de genomsnittliga användare som 

efterfrågar sådana juridiska tjänster m.m. i klass 45 som de motanförda märkena avser får 

anses ha tämligen goda kunskaper i det engelska språket.
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Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte heller någon annan bedömning än den 

underinstanserna gjort i fråga om det äldre märkets särskiljningsförmåga. Bedömt i sin 

helhet har dock vart och ett av de äldre märkena, enligt Patent- och marknadsöverdom- 

stolens mening, en något uttunnad särskiljningsförmåga för bl.a. de juridiska tjänster 

som märket avser.

Frågan är då om det föreligger en risk för att det yngre märket LEGALROOM förväxlas 

med det äldre märket LegalZoom.

De motstående varumärkena LEGALROOM och LegalZoom består, som Patent- och 

marknadsdomstolen konstaterat, av de sammansatta engelska orden ”legal” och ”room” 

respektive ”zoom”. Orden har, som underinstansen också konstaterat, bl.a. betydelsen 

”juridisk” respektive ”rum” och ”zooma in”. Dessa betydelser måste också anses vara 

kända inom de båda delarna av omsättningskretsen och har därför en konkret betydelse 

för den genomsnittlige medlemmen i respektive del.

Ordet ”legal” är en vanligt förekommande term för att beskriva eller syfta på tjänster som 

har samband med juridik. Med hänsyn härtill kan denna beståndsdel, som förekommer i 

båda varumärkena, inte anses vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken för de 

juridiska tjänster som märkena avser. Märkesorden ”ROOM” och ”Zoom” är däremot inte 

beskrivande för juridiska tjänster och har därmed särskiljningsförmåga för dessa tjänster.

Av det anförda följer att det är beståndsdelarna ”ROOM” respektive ”Zoom” som utgör 

märkenas särskiljande och dominerande beståndsdelar. Vid likhetsbedömningen mellan 

de motstående märkena ska därför särskild vikt läggas vid detta förhållande (se EU- 

domstolens dom den 11 november 1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, punkt 23).

Även om beståndsdelen ”LEGAL” respektive ”Legal” är beskrivande för tjänsterna i 

fråga kan den inte anses vara helt försumbar (jfr EU-domstolens dom den 12 juni 2007, 

Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42). Också denna för de motstående varu- 

märkena gemensamma del är därför relevant vid helhetsbedömningen av risken för
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förväxling, bl.a. på grund av dess placering som förled och bestämning till efterleden i 

märkena.

Visuellt uppvisar det yngre märket likhet med det äldre märket genom förledet ”LEGAL”. 

En visuell likhet finns också genom att det yngre märket består av samma antal bokstäver 

som det äldre och avslutas med bokstäverna ”OOM”. Varumärket LEGALROOM är dock 

– till skillnad från varumärket LegalZoom med den framträdande bokstaven Z – inte

registrerat i ett visst utförande, vilket distanserar det yngre märket från det äldre.

Fonetiskt finns, förutom det gemensamma förledet ”LEGAL” respektive ”Legal”, likheter 

genom att det yngre varumärket består av samma antal konsonanter och vokaler samt 

genom att det har en liknande rytm som det äldre. En inte obetydlig skillnad föreligger 

dock genom att varumärkena torde uttalas med betoning på efterledet ”ROOM” 

respektive ”Zoom”, där bokstaven ”Z” på engelska uttalas tonande.

Beträffande den konceptuella likheten kan först konstateras att varken sammansättningen 

”legalroom” eller ”legalzoom” förekommer i det engelska språket. I märkena har dock 

såväl förledet som efterleden ”ROOM” respektive ”Zoom” en klar och bestämd innebörd 

för omsättningskretsen (jfr EU-domstolens dom den 2 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl., 

C-364/01 P, EU:C:2006:25, punkt 20, och den 4 mars 2020, Equivalenza Manufactory, C- 

328/18 P, EU:C:2020:156, punkterna 74 och 75).

Märkena företer begreppsmässig likhet såtillvida att båda märkena innehåller 

ordelementet ”LEGAL”. Mellan efterleden ”ROOM” och ”Zoom” föreligger emellertid 

en tydlig begreppsmässig skillnad. Genom beståndsdelarna ”ROOM” respektive ”Zoom” 

är varumärkena ägnade att ge upphov till olika associationer med avseende på de juridiska 

tjänster som märkena avser, vilket i hög grad måste anses förta verkan av den fonetiska 

och visuella likhet som finns mellan det yngre och det äldre varumärket (jfr de 

ovannämnda domarna från EU-domstolen).

I betraktande av att märkena som helhet ger upphov till olika associationer och med 

beaktande av de visuella och fonetiska skillnaderna mellan märkena ger varumärket
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LEGALROOM ett helhetsintryck som skiljer sig tillräckligt från det som LegalZoom ger, 

för att det i varumärkesrättslig mening inte ska föreligga en risk för att det yngre märket 

förväxlas med det äldre.

På grund av det anförda ska överklagandet avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads- 

överdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, 

om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson och hovrättsrådet

Ingeborg Simonsson (skiljaktig) samt tf. hovrättsassessorn Mirjam Gordan, referent
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Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson är skiljaktig enligt följande. Enligt min mening ska 

skälen för beslutet ha följande lydelse, med början efter stycket som inleds med 

”Frågan är då om det föreligger en risk för att…” och fram till överklagande- 

hänvisningen. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

I målet är fråga om två märken som båda är av karaktären fantasiord eller nyskapade 

ord.

Ett varumärke får enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877) inte registreras om 

det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av 

samma slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen 

av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som 

använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Bestämmelserna i 2 kap. 8 § varumärkeslagen genomför såvitt nu är aktuellt artikel 5.1 

b och 5.2. a) i) och iiii) samt 5.2 b) - c) i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). De ska så långt som möjligt tolkas 

direktivkonformt och i enlighet med praxis från EU-domstolen.

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 8.1 b) i EU:s varumärkesförordning 

(Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om

EU-varumärken).

EU-domstolen har slagit fast att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck 

som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan domineras 

av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är emellertid endast när alla andra 

beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda 

sig enbart på den dominerande beståndsdelen. En beståndsdel i ett sammansatt 

kännetecken behåller inte en sådan självständig särskiljande ställning om bestånds- 

delen tillsammans med den eller de andra beståndsdelarna i kännetecknet utgör en 

enhet som har en annan betydelse än beståndsdelarna sedda var för sig. Fastställandet
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av vilka beståndsdelar i ett sammansatt kännetecken som bidrar till omsättnings- 

kretsens minnesbild av kännetecknets helhetsintryck görs före helhetsbedömningen av 

risken för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen. Helhetsbedömningen ska 

grunda sig på det helhetsintryck som de motstående varumärkena åstadkommer, 

eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet 

och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer. (Mål C-591/12 P, Bimbo 

mot KHIM, EU:C:2014:305, punkterna 23, 25 och 35 och där angiven praxis.)

EU-domstolen har även framhållit att det inte på förhand och generellt går att anse att 

beskrivande delar av motstående kännetecken ska uteslutas vid bedömningen av deras 

likhet (mål C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, punkt 49 och där angiven praxis).

Om det äldre och yngre varumärket sammanfaller beträffande en beståndsdel som har 

låg särskiljningsförmåga eller som är beskrivande med avseende på de aktuella 

produkterna och tjänsterna leder helhetsbedömningen ofta till att det saknas av risk för 

förväxling (Hansson, punkt 55 och där angiven praxis).

Vad gäller begreppsmässiga skillnader framgår av praxis från EU-domstolen att de kan 

neutralisera verkan av fonetiska och visuella likheter mellan kännetecken, under 

förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dem är klar och bestämd för 

omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den. Om båda de 

motstående kännetecknen däremot saknar en sådan klar, bestämd innebörd som kan 

uppfattas direkt av omsättningskretsen, kan däremot inte en neutralisering göras. Då 

ska istället en helhetsbedömning av risken för förväxling göras. (Mål C-328/18 P, 

EUIPO mot Equivalenza Manufactory, EU:C:2020:156, punkterna 74-76 och där 

angiven praxis.)

Eftersom det äldre märket LegalZoom är ett ordmärke är det som utgångspunkt 

skyddat som sådant och inte bara som det konkret skrivs. Men bedömningen kan 

påverkas av att innehavaren har valt att skriva det som LegalZoom, alltså med versaler 

för bokstäverna L och Z och i övrigt med gemena. Enligt EUIPO:s riktlinjer kan 

oregelbunden användning av versaler motivera att ett ord bryts ned i delar. En sådan
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nedbrytning innebär ett undantag från en huvudregel och måste därför tillämpas 

restriktivt. Om det inte är uppenbart att en del eller delar av märket har en konkret 

innebörd för omsättningskretsen ska märket inte delas upp på ett konstlat sätt. 

(EUIPO:s Riktlinjer, del C, avsnitt 2, kapitel 4, 3.4.1.1, 3.4.3.2.)

Vad som talar för att det äldre varumärket LegalZoom ska delas upp i förledet LEGAL 

och suffixet ZOOM är alltså för det första att innehavaren har valt att skriva märket 

omväxlande med versaler och gemena, för det andra att LEGAL uppenbarligen en 

konkret innebörd för omsättningskretsen i det att det betecknar ”juridisk”.

LEGAL och ZOOM utgör inte tillsammans en enhet som har en annan etablerad 

betydelse än beståndsdelarna sedda var för sig. Som PRV har funnit ger märket 

däremot upphov till associationer (jfr. Bimbo, referens ovan). Vad som talar emot att 

dela upp märket och betrakta ZOOM som en dominerande beståndsdel är vidare att 

LEGAL har placerats i inledningen av märket.

Med tillämpning av praxis från EU-domstolen (Bimbo, Hansson, referenser ovan) 

måste LEGAL sammantaget anses bidra till omsättningskretsens minnesbild av 

märkets helhetsintryck och kan inte anses försumbart, oavsett att det som beståndsdel 

är beskrivande för juridiska tjänster. Det går därför inte att bortse från LEGAL vid 

bedömningen, och det saknas skäl att betrakta ZOOM som en dominerande 

beståndsdel.

Märket LEGALZOOM saknar en klar och bestämd innebörd som direkt kan uppfattas 

av omsättningskretsen och för, som PRV har kommit fram till, snarast tanken till att 

man riktar (zoomar) in sig på det juridiska.

Ordmärket LEGALROOM saknar i sin tur betydelse både på svenska och engelska 

men kan föra tankarna till ett rum där juridiska aktiviteter pågår. För enstaka 

konsumenter kan LEGALROOM också uppfattas som svengelska (alltså engelsk- 

inspirerad svenska, se Svenska Akademiens ordlista) för lagrum. Genomsnitts- 

konsumenten kommer däremot inte omedelbart att uppfatta LEGALROOM som
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synonymt med lagrum. Lagrum är ett fackord som beroende på sammanhanget kan 

översättas till engelska på olika sätt, t.ex.”article”, ”section of law”, ”legal provision” 

eller helt enkelt ”rule”, i samtliga fall långt ifrån LEGALROOM.

LEGALROOM kan alltså förstås på olika sätt och saknar i alla händelser en klar och 

bestämd innebörd som direkt kan uppfattas av omsättningskretsen.

För att en neutralisering till följd av begreppsmässiga skillnader ska kunna ske måste 

åtminstone ett av märkena ha en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen. Så 

är inte fallet här, och likheterna mellan märkena neutraliseras därför inte. Istället ska en 

helhetsbedömning av risken för förväxling göras. (Se Equivalenza, referens ovan.)

Av de skäl som nu redovisats ska jämförelsen med det yngre varumärket utgå från hela 

det äldre märket LEGALZOOM. På motsvarande sätt ska märket LEGALROOM ses 

som en helhet.

Som tidigare nämnts föreligger tjänsteslagsidentitet.

Fonetiskt finns, förutom det gemensamma förledet LEGAL, likheter genom att det 

yngre varumärket består av samma antal konsonanter och vokaler samt genom att det

har en liknande rytm som det äldre. En inte obetydlig skillnad föreligger dock genom

att varumärkena uttalas med betoning på efterledet ROOM respektive ZOOM där 

bokstaven ”Z” på engelska uttalas tonande.

Visuellt är märkena mycket lika men skiljer sig i bokstaven Z (i ZOOM) respektive R 

(i ROOM).

Båda märkena saknar klar och bestämd innebörd och får ses som fantasiord som vart 

och ett ger upphov till olika associationer.

Sammantaget innebär skillnaderna mellan märkena att helhetsintrycket av 

LEGALROOM skiljer sig från LEGALZOOM så att det inte finns en risk för
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uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och 

innehavaren av varukännetecknet.

På grund av det anförda ska överklagandet avslås.
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På ansökan av Freja Partner AB registrerade Patent- och registreringsverket (PRV) den 

20 februari 2019 ordvarumärket LEGALROOM (regnr 600290) för varor och tjänster i 

klass 9 och 45 (se bilaga 1 för specifikation av varor och tjänster).

LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) invände mot registreringen och yrkade att 

PRV skulle upphäva den. Till stöd för invändningen anförde LegalZoom.com 

sammanfattningsvis att märket är förväxlingsbart med tre av LegalZoom.coms 

ordvarumärken med lydelsen LEGALZOOM (två internationella varumärken med 

regnr W878448 och W882524 och ett EU-varumärke med regnr 011044476) som är 

registrerade för tjänster i klass 42 respektive i klass 35 och 45 (se bilaga 1 för 

specifikation av tjänster).

Genom beslut den 24 april 2020 avslog PRV invändningen och anförde att märkena 

inte är förväxlingsbara.

YRKANDEN M.M.

LegalZoom.com har överklagat PRV:s beslut och yrkat att Patent- och 

marknadsdomstolen undanröjer PRV:s beslut och häver varumärkesregistreringen för 

LEGALROOM för samtliga tjänster i klass 45. Som grund för sitt yrkande har 

LegalZoom.com anfört sammanfattningsvis följande. Det som anfördes hos PRV 

vidhålls. Det föreligger tjänsteslagsidentitet mellan märkena avseende tjänster i

klass 45 samt en hög grad av märkeslikhet. Märkena är fonetiskt, visuellt och

begreppsmässigt lika och vid beaktande av principen om samspel är LEGALROOM 

förväxlingsbart med LEGALZOOM.

Freja Partner AB har bestridit ändring av PRV:s beslut och vidhållit det som 

anfördes hos PRV.
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Domstolen delar PRV:s bedömning att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan 

de aktuella varumärkena. Rörande bedömningen angående märkenas begreppsmässiga 

likheter och skillnader tillägger domstolen följande.

Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken kan begreppsmässiga skillnader förta 

verkan av fonetisk och visuell likhet, under förutsättning att innebörden av åtminstone 

ett av de aktuella varumärkena är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt 

att denna direkt kan uppfatta den (se EU-domstolens domar i mål C‑16/06 P, Mobilix, 

EU:C:2008:739, p. 98 och i mål C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, p. 20).

Märkenas suffix ROOM respektive ZOOM förstås av omsättningskretsen. Vad gäller 

LEGALROOM som helhet bedömer inte domstolen att märket hos omsättningskretsen 

skulle föra tankarna till det juridiska begreppet ”lagrum” utan snarare uppfattas som ett 

rum där juridiska tjänster utövas. I övriga delar domstolen PRV:s bedömning om 

märkenas begreppsmässiga betydelser och skillnader.

Domstolen instämmer i PRV:s bedömning att de begreppsmässiga skillnaderna mellan 

märkena gör att det vid en helhetsbedömning inte föreligger någon risk för förväxling, 

även med beaktande av att det föreligger tjänsteslagsidentitet. Eftersom det inte 

föreligger någon förväxlingsrisk ska LegalZoom.coms överklagande avslås.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.
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Skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit 

in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 oktober 2020. Prövningstillstånd 

krävs.

Cecilia Holmgren Protokoll uppvisat /



Bilaga 1

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

INKOM: 2020-06-22 
MÅLNR: PMÄ 10147-20 
AKTBIL: 2
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Bilaga 2

Hur man överklagar
Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13
________________________________________________________________

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till dom- 
stolen inom 3 veckor från beslutets datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att Patent- och 
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövnings- 
tillstånd längre ner).

Om du tar upp nya omständigheter ska du 
förklara varför du inte fört fram detta 
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid ett sammanträde.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombud- 
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar 
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över- 
klagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
Patent- och marknadsdomstolen överklagandet 
och alla handlingar i målet vidare till Patent- 
och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även Patent- och marknads- 
överdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknads- 
överdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och 
marknadsöverdomstolen tar domstolen först 
ställning till om målet ska tas upp till prövning.
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Patent- och marknadsöverdomstolen ger
prövningstillstånd i fyra olika fall.

•  Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att Patent- och marknads-
domstolen dömt rätt.

•  Domstolen anser att det inte går att bedöma
om Patent- och marknadsdomstolen har
dömt rätt utan att ta upp målet.

•  Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

•  Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har frågor. Adress och
telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.
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