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YRKANDEN

LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) har vidhallit sitt yrkande att registreringen av
varumérket LEGALROOM ska havas for samtliga tjanster i klass 45.

Freja Partner AB (Freja Partner) har bestritt éndring.

GRUNDER M .M.

Parterna har i sjdva saken i Patent- och marknadsoverdomstolen dberopat samma
omstandigheter till grund for talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt hér

utvecklat sin talan pai huvudsak samma sétt som dar.

LegalZoom.com har vidare anfort att underinstansen felaktigt kommit fram till att det
foreligger en begreppsmassig skillnad mellan varumarkena. Denna slutsats ar fel da
bada varumérkena skapar en association till juridik och juridiska fragor. Darutéver
foreligger ingen sadan klar eller stark begreppsmassig betydelse av de motanforda
markena som kan forta verkan av mérkeslikheten i dvrigt.

SKAL FOR BESLUTET

Patent- och marknadsdverdomstolen gor inte ndgon annan bedémning &n den under-
instanserna gjort i fraga om vare sig tjansteslagslikheten eller omséttningskretsens
sammansattning for de tjanster som de bada varuméarkena avser. Bade det yngre och det
adre market avser alltsa bl.a. juridiskatjanster i klass 45 och darmed identiska tjanster,

vilkavander sig till saval konsumenter i allmanhet som till néringsidkare.

Vidare anser Patent- och marknadstverdomstolen att de genomsnittliga anvéndare som
efterfrégar sddana juridiska tjanster m.m. i klass 45 som de motanforda markena avser far

anses hatamligen goda kunskaper i det engel ska spraket.
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Patent- och marknadstverdomstolen gér inte heller nagon annan beddmning an den
underinstanserna gjort i fraga om det aldre mérkets sarskiljningsformaga. Bedomt i sin
helhet har dock vart och ett av de @ldre mérkena, enligt Patent- och marknadsoverdom-
stolens mening, en ndgot uttunnad sérskiljningsforméaga for bl.a. de juridiskatjanster

som market avser.

Fragan & da om det foreligger en risk for att det yngre mérket LEGALROOM forvaxlas
med det dldre mérket LegalZoom.

De motstaende varumérkena LEGALROOM och Legal Zoom bestdr, som Patent- och
marknadsdomstolen konstaterat, av de sasmmansatta engelska orden ”legal” och "room”
respektive "zoom”. Orden har, som underinstansen ocksa konstaterat, bl.a. betydelsen
"juridisk” respektive"rum” och ”zoomain”. Dessa betydelser maste ocksa anses vara
kanda inom de bada delarna av omsattningskretsen och har darfor en konkret betydelse

for den genomsnittlige medlemmen i respektive del.

Ordet "legal” &r en vanligt forekommande term for att beskriva eller syfta pa tjanster som
har samband med juridik. Med hansyn hartill kan denna bestandsdel, som forekommer i
béda varumarkena, inte anses vara &gnad att uppfattas som ett kénnetecken for de
juridiskatjanster som mérkena avser. Markesorden "ROOM” och”Zoom™ & daremot inte

beskrivande for juridiska tjanster och har darmed sarskiljningsformaga for dessa tjanster.

Av det anfordafoljer att det & besténdsdelarna” ROOM” respektive " Zoom” som utgor
markenas sérskiljande och dominerande bestandsdelar. Vid likhetsbedémningen mellan
de motstaende mérkena ska darfor sarskild vikt laggas vid detta forhallande (se EU-

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

Aven om besténdsdelen " LEGAL” respektive” Legal” &r beskrivande for tjansternai
fraga kan den inte anses vara helt forsumbar (jfr EU-domstolens dom den 12 juni 2007,
Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42). Ocksa denna for de motstéende varu-

mérkena gemensammadel &r darfor relevant vid helhetsbeddomningen av risken for
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forvaxling, bl.a. pagrund av dess placering som forled och bestamning till efterleden i

mérkena.

Visuellt uppvisar det yngre méarket likhet med det ddre mérket genom forledet "LEGAL”.
En visuell likhet finns ocksa genom att det yngre mérket bestar av samma antal bokstaver
som det dldre och avslutas med bokstaverna” OOM”. Varumérket LEGALROOM &r dock
—till skillnad frén varumérket LegalZoom med den framtradande bokstaven Z — inte
registrerat i ett visst utforande, vilket distanserar det yngre mérket fran det dldre.

Fonetiskt finns, forutom det gemensamma forledet "LEGAL” respektive”Lega”, likheter
genom att det yngre varumérket bestar av samma antal konsonanter och vokaler samt
genom att det har en liknande rytm som det dldre. En inte obetydlig skillnad foreligger
dock genom att varuméarkena torde uttalas med betoning pa efterledet "ROOM”
respektive " Zoom”, dar bokstaven”Z” pa engelska uttal as tonande.

Betraffande den konceptuella likheten kan forst konstateras att varken sasmmanséttningen
”legalroom” eller "legalzoom” forekommer i det engelska spréket. | markena har dock
saval forledet som efterleden ”ROOM” respektive " Zoom” en klar och bestamd innebord
for omséttningskretsen (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).

Mérkena foreter begreppsméssig likhet sétillvida att bada mérkena innehaller
ordelementet "LEGAL”. Méllan efterleden "ROOM” och ”Zoom” foreligger emellertid
en tydlig begreppsméssig skillnad. Genom bestandsdelarna” ROOM” respektive " Zoom”
& varumérkena &gnade att ge upphov till olika associationer med avseende pa de juridiska
tjanster som mérkena avser, vilket i hog grad maste anses forta verkan av den fonetiska
och visuella likhet som finns mellan det yngre och det aldre varumarket (jfr de

ovannamnda domarna fran EU-domstolen).

| betraktande av att mérkena som helhet ger upphov till olika associationer och med

beaktande av de visuella och fonetiska skillnaderna mellan mérkena ger varumarket
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LEGALROOM ett helhetsintryck som skiljer sig tillrackligt fran det som LegalZoom ger,
for att det i varumarkesréttslig mening inte skaforeligga en risk for att det yngre mérket

forvaxlas med det ddre.

Pa grund av det anforda ska 6verklagandet avsls.

Overklagande

Det saknas skd att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-

overdomstolens beslut inte far Gverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188,
om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte dverklagas.

| avgorandet har deltagit hovréttslagmannen Per Carlson och hovréttsradet
Ingeborg Simonsson (skiljaktig) samt tf. hovréttsassessorn Mirjam Gordan, referent
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Hovréttsradet Ingeborg Simonsson ar skiljaktig enligt foljande. Enligt min mening ska
skalen for beslutet ha foljande lydelse, med borjan efter stycket som inleds med
" Frégan & daom det foreligger enrisk for att...” och fram till 6verklagande-

hanvisningen. Overrostad i dennadel & jag i Gvrigt ense med majoriteten.

| malet ar fréga om tva mérken som bada ar av karaktaren fantasiord eller nyskapade

ord.

Ett varumérke far enligt 2 kap. 8 § varumérkeslagen (2010:1877) inte registreras om
det & identiskt med eller liknar ett dldre varukannetecken for varor och tjanster av
samma slag, om det finns en risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvandningen
av varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som
anvander varumérket och innehavaren av varukannetecknet.

Bestammelsernai 2 kap. 8 § varumérkeslagen genomfor sdvitt nu &r aktuellt artikel 5.1
b och 5.2. @) i) ochiiii) samt 5.2 b) - ¢) i varumérkesdirektivet (Europaparlamentets
och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagstiftning). De ska sa langt som majligt tolkas
direktivkonformt och i enlighet med praxis fran EU-domstolen.

Motsvarande bestammelser finnsi artikel 8.1 b) i EU:s varuméarkesforordning
(Europaparlamentets och radet forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumérken).

EU-domstolen har slagit fast att omsattningskretsens minnesbild av det helhetsintryck
som ett sammansatt varumarke astadkommer under vissa férhadllanden kan domineras
av en dler fleraav varumérkets bestandsdelar. Det & emellertid endast nér allaandra
bestandsdelar i varumérket & forsumbara som bedomningen av likheten kan grunda
sig enbart pa den dominerande bestandsdelen. En bestandsdel i ett sammansatt
kannetecken behaller inte en sddan sjalvstandig sérskiljande stallning om bestands-
delen tillsammans med den eller de andra bestandsdelarna i kannetecknet utgor en
enhet som har en annan betydel se &n bestandsdel arna sedda var for sig. Faststallandet
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av vilka bestandsdelar i ett sammansatt kannetecken som bidrar till omséttnings-
kretsens minneshild av kénnetecknets helhetsintryck gors fore helhetsbedémningen av
risken for forvaxling mellan de ifrdgavarande kannetecknen. Hel hetsbedomningen ska
grunda sig padet helhetsintryck som de motstaende varumérkena astadkommer,
eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varuméarke som en helhet
och inte &gnar sig &t att understka varumérkets olika detaljer. (Ma C-591/12 P, Bimbo
mot KHIM, EU:C:2014:305, punkterna 23, 25 och 35 och dar angiven praxis.)

EU-domstolen har dven framhallit att det inte pa forhand och generellt gar att anse att
beskrivande delar av motstaende kannetecken ska uteslutas vid bedomningen av deras
likhet (mal C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, punkt 49 och dar angiven praxis).

Om det ddre och yngre varumérket sasmmanfaller betraffande en besténdsdel som har
|3g sérskiljningsformaga eller som & beskrivande med avseende pa de aktuella
produkterna och tjansterna leder helhetsbedomningen oftatill att det saknas av risk for

forvaxling (Hansson, punkt 55 och dér angiven praxis).

Vad géller begreppsmassiga skillnader framgér av praxis fran EU-domstolen att de kan
neutralisera verkan av fonetiska och visuella likheter mellan kénnetecken, under
forutséttning att innebdrden av &tminstone ett av dem &r klar och bestamd for
omséttningskretsen, pa sa sétt att denna direkt kan uppfatta den. Om bada de
motstaende kannetecknen déremot saknar en sadan klar, bestamd inneb6rd som kan
uppfattas direkt av omsattningskretsen, kan daremot inte en neutralisering goras. Da
skaistéllet en helhetsbedémning av risken for forvaxling goras. (Ma C-328/18 P,
EUIPO mot Equivalenza Manufactory, EU:C:2020:156, punkterna 74-76 och dar

angiven praxis.)

Eftersom det dldre mérket LegalZoom & ett ordmérke &r det som utgangspunkt
skyddat som sadant och inte bara som det konkret skrivs. Men bedomningen kan
paverkas av att innehavaren har valt att skriva det som LegalZoom, alltsd med versaler
for bokstéverna L och Z och i 6vrigt med gemena. Enligt EUIPO:s riktlinjer kan
oregelbunden anvandning av versaler motivera att ett ord bryts ned i delar. En sadan
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nedbrytning innebér ett undantag fran en huvudregel och maste darfor tillampas
restriktivt. Om det inte & uppenbart att en del eller delar av mérket har en konkret
innebdrd for omsattningskretsen ska mérket inte delas upp pa ett konstlat Ssétt.
(EUIPO:s Riktlinjer, del C, avsnitt 2, kapitel 4, 3.4.1.1, 3.4.3.2.)

Vad somtalar for att det ddre varumérket LegalZoom ska delas upp i forledet LEGAL
och suffixet ZOOM é&r altsa for det forsta att innehavaren har valt att skriva market
omvaxlande med versaler och gemena, for det andra att LEGAL uppenbarligen en
konkret innebord for omsattningskretsen i det att det betecknar ”juridisk”.

LEGAL och ZOOM utgor inte tillsammans en enhet som har en annan etablerad
betydel se an bestandsdel arna sedda var for sig. Som PRV har funnit ger mérket
déaremot upphov till associationer (jfr. Bimbo, referens ovan). Vad som talar emot att
dela upp mérket och betrakta ZOOM som en dominerande bestandsdel ar vidare att
LEGAL har placeratsi inledningen av market.

Med tillampning av praxis fran EU-domstolen (Bimbo, Hansson, referenser ovan)
maste LEGAL sammantaget anses bidratill omsattningskretsens minnesbild av
markets helhetsintryck och kan inte anses forsumbart, oavsett att det som bestandsdel
& beskrivande for juridiskatjanster. Det gar darfor inte att bortse fran LEGAL vid
beddmningen, och det saknas skél att betrakta ZOOM som en dominerande
bestandsdel.

Mérket LEGALZOOM saknar en klar och bestdmd innebtrd som direkt kan uppfattas
av omséttningskretsen och for, som PRV har kommit fram till, snarast tanken till att

man riktar (zoomar) in sig pa det juridiska.

Ordmérket LEGALROOM saknar i sin tur betydel se bade pa svenska och engelska
men kan foratankarnatill ett rum dar juridiska aktiviteter pagar. FOr enstaka
konsumenter kan LEGALROOM ocksa uppfattas som svengel ska (alltsa engel k-
inspirerad svenska, se Svenska Akademiens ordlista) for lagrum. Genomsnitts-

konsumenten kommer déremot inte omedelbart att uppfatta LEGALROOM som
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synonymt med lagrum. Lagrum &r ett fackord som beroende pa sammanhanget kan

Oversittas till engelska pa olika sétt, t.ex.” article”,
eller helt enkelt "rule”, i samtliga fall langt ifran LEGALROOM.

section of law”, "legal provision”

LEGALROOM kan alltsa forstas paolika sitt och saknar i alla handelser en klar och
bestamd innebdrd som direkt kan uppfattas av omsattningskretsen.

For att en neutralisering till foljd av begreppsmassiga skillnader ska kunna ske maste
atminstone ett av méarkena ha en klar och bestamd innebord for omsattningskretsen. Sa
ar inte fallet hér, och likheterna mellan mérkena neutraliseras darfor inte. Istéllet skaen

helhetsbeddmning av risken for forvaxling goras. (Se Equivalenza, referens ovan.)

Av de skal som nu redovisats ska jamforel sen med det yngre varumérket utga fran hela
det dldre mérket LEGALZOOM . Pa motsvarande sétt ska market LEGALROOM ses
som en helhet.

Som tidigare ndmnts foreligger tjansteslagsidentitet.

Fonetiskt finns, forutom det gemensamma forledet LEGAL, likheter genom att det
yngre varumarket bestar av samma antal konsonanter och vokaler samt genom att det
har en liknande rytm som det dldre. En inte obetydlig skillnad foreligger dock genom
att varumérkena uttalas med betoning pa efterledet ROOM respektive ZOOM dar
bokstaven”Z" pa engelska uttalas tonande.

Visudllt & mérkena mycket lika men skiljer sig i bokstaven Z (i ZOOM) respektive R
(i ROOM).

Béda mérkena saknar klar och bestamd innebord och far ses som fantasiord som vart
och ett ger upphov till olika associationer.

Sammantaget innebér skillnaderna mellan méarkena att helhetsintrycket av
LEGALROOM skiljer sig fran LEGALZOOM sa att det inte finns en risk for
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forvéaxling, inbegripet risken for att anvandningen av varuméarket leder till

uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvander varumérket och
innehavaren av varukénnetecknet.

Pagrund av det anférda ska 6verklagandet avsls.



Sid 1 (4)

STOCKHOLMS TINGSRATT PROTOKOLL Aktbilaga 12

Patent- och marknadsdomstolen  2020-09-25 Mal nr
Handl&ggning i PMA 10147-20
Stockholm

Handl&ggning i parternas utevaro

RATTEN
Tingsfiskalen Agnes Leijonhufvud

PROTOK OLLFORARE
Beredninggjuristen Cecilia Holmgren

PARTER

Klagande

LegalZoom.com, Inc.

101 N Brand Blvd. 11th floor,
912 03 Glendale, CA, USA

Ombud: Advokaterna JN. och L.J. Advokatfirman
Lindahl KB

Studentgatan 6

211 38 Mamé

M otpart

Freja Partner AB, 559054-9779
Krokslétts fabriker 32

431 37 MoIndal

Ombud: E.F.
Adress som bolaget

SAKEN
Upphavande av varumérkesregistrering

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets beslut den 24 april 2020 i invandningsarende
nr 2019/00084/01, se bilaga 1

Dok.ld 2250954

Postadr ess Besoksadr ess Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Radhuset, 08- 561 654 70 mandag — fredag
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 08:00-16:00

stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se
www.stockholmstingsratt.se



Sid 2
STOCKHOLMS TINGSRATT PROTOKOLL PMA 10147-20
Patent- och marknadsdomstolen

BAKGRUND

Pa ansdkan av Freja Partner AB registrerade Patent- och registreringsverket (PRV) den
20 februari 2019 ordvarumérket LEGALROOM (regnr 600290) for varor och tjanster i

klass 9 och 45 (se bilaga 1 for specifikation av varor och tjanster).

LegaZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) invande mot registreringen och yrkade att
PRV skulle upphavaden. Till stod for invandningen anférde LegalZoom.com
sammanfattningsvis att mérket & forvaxlingsbart med tre av Legal Zoom.coms
ordvarumarken med lydelsen LEGALZOOM (tvainternationella varuméarken med
regnr W878448 och W882524 och ett EU-varumarke med regnr 011044476) som &r
registrerade for tjanster i klass 42 respektive i klass 35 och 45 (se bilaga 1 for

specifikation av tjanster).

Genom bedlut den 24 april 2020 avsdog PRV invandningen och anforde att méarkena

inte & forvaxlingsbara.

YRKANDEN M.M.

L egalZoom.com har 6verklagat PRV :s beslut och yrkat att Patent- och
marknadsdomstolen undanréjer PRV:s beslut och haver varumarkesregistreringen for
LEGALROOM for samtliga tjanster i klass 45. Som grund for sitt yrkande har
LegalZoom.com anfért sasmmanfattningsvis foljande. Det som anfordes hos PRV
vidhalls. Det foreligger tjansteslagsidentitet mellan markena avseende tjanster i

klass 45 samt en hog grad av mérkeslikhet. Méarkena & fonetiskt, visuellt och
begreppsmassigt lika och vid beaktande av principen om samspel & LEGALROOM
forvaxlingsbart med LEGALZOOM.

Freja Partner AB har bestridit andring av PRV:s beslut och vidhallit det som
anfordes hos PRV.
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DOMSTOLENSBEDOMNING

Domstolen delar PRV :s bedomning att det inte foreligger nagon forvaxlingsrisk mellan
de aktuella varumérkena. Rorande bedomningen angaende méarkenas begreppsmassiga

likheter och skillnader tilldgger domstolen foljande.

Vid helhetsbheddmningen av forvaxlingsrisken kan begreppsméassiga skillnader forta
verkan av fonetisk och visuell likhet, under forutséttning att innebrden av atminstone
ett av de aktuella varumérkena &r klar och bestamd for omséttningskretsen, pa sa sétt
att denna direkt kan uppfatta den (se EU-domstolens domar i mal C-16/06 P, Mohilix,
EU:C:2008:739, p. 98 och i mad C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, p. 20).

Méarkenas suffix ROOM respektive ZOOM forstds av omsattningskretsen. Vad géller
LEGALROOM som helhet bedomer inte domstolen att mérket hos omséttningskretsen
skulle foratankarnatill det juridiska begreppet ”lagrum” utan snarare uppfattas som ett
rum dér juridiskatjanster utdvas. | 6vriga delar domstolen PRV :s bedémning om

mérkenas begreppsméassiga betydel ser och skillnader.

Domstolen instéammer i PRV:s beddmning att de begreppsmassiga skillnaderna mellan
markena gor att det vid en helhetsbedomning inte foreligger ndgon risk for forvaxling,
aven med beaktande av att det foreligger tjansteslagsidentitet. Eftersom det inte

foreligger ndgon forvaxlingsrisk ska LegalZoom.coms 6verklagande avslas.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslar 6verklagandet.
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Skriftligt 6verklagande, stéllt till Patent- och marknadsbverdomstolen, ska ha kommit
intill Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 oktober 2020. Provningstillstand

kravs.

CeciliaHolmgren Protokoll uppvisat /



PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsdrende nr 2019/00084/61

Fr referens: 13091SEQQ | 5TOCKHOLMS TINGSRATT

INKOM:  2020-06-22
MALNR: PMA 10147-20

AKTBIL: 2

Registrering nr 600290

INVANDARE

LegalZoom.com, Inc.
USA

OMBUD

Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmd

INNEHAVARE

Freja Partner AB

Att: I
Krokslatts Fabriker 30
43137 Molndal

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 29 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invdndningen avser varuméirket Legalroom med registreringsnummer 600290, registrerat for
foljande varor och tjénster:

Klass 9: Datorprogram lagrade i digital form, datorprogram, nedladdningsbara,
datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror ], datorprogramplattformar, lagrade eller
nedladdningsbara, datorprogramvara; datorprogramvara for anvindning med mobila
digitala elektroniska anordningar och annan hemelektronik

Klass 45: Alternativ tvistlosning [juridiska tidnster]; alternativa tvistelosningar, bistand vid
rdttsliga processer, datorassisterat stod vid rdttstvister; expertkonsultation om juridiska
fragor, forberedelser for tillhandahallande av juridiska tjcinster, framstdllning av juridiska
rapporter; granskning av normer och praxis for sckerstdllande av efterlevnad av lagar och
regleringar; information avseende juridiska tjcnster, information avseende juridiska
aligganden; informations-, radgivnings- och konsulttjdnster rérande juridiska fragor;
informationstjdnster avseende juridiska angeldgenheter; juridisk assistans vid upprdttande
av kontrakt; juridisk information; juridisk radgivning; juridisk radgivning och juridiska
ombud; juridisk radgivning vid svar pa anbudsinfordringar, juridiska bevakningstjcnster,
Juridiska forfragningstidnster, juridiska medlingstjcdnster, juridiska radgivningstjcinster,
Juridiska stodtjdnster; juridiska tjcinster avseende foretagsledning, juridiska tjcinster for
bildande och registrering av bolag, juridiska tjcnster med avseende pa forhandling av

PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn (Besokare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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kontrakt at andra; juridiska ticgnster som tillhandahalls i samband med processer; juridiska
undersokningar; juridiska undersokningstjcnster, medling vid rdttsliga forfaranden;
medlingstjdnster, medlingstjdnster som ror arbetsmarknadsrelationer, medlinsgstjcinster;
radgivning avseende personliga rdttsliga angeldgenheter; radgivning avseende rdittsliga
fragor; radgivning i rdttstvister; rdttshjdlpstjdnster, rdttstvistkonsultationer,
rdttstvisttjdnster; tillhandahallande av information om juridiska tjcnster via en webbplats,
tillhandahallande av juridiska expertbedomningar, sakkunnig juridisk hjdlp, tjdnster
avseende forlikning, medling och tvistlosning, tjidnster avseende rdttshjdlp; ticnster for
alternativ tvistlosning; tidnster for upprdttande av overlatelsehandlingar [juridiska
tidgnster ], tvistlosningstjdnster; upprdttande av juridiska dokument; uppsdttande av
overlatelsehandlingar,; utarbetande av foreskrifter (juridiska), utarbetande av juridisk
information; utarbetande av regler (juridiska).

Invidndaren LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom) begir att innehavaren Freja Partner AB: s
(Freja Partner) registrering ska upphévas och anfor som grund att mérket &r forvéxlingsbart
med f6ljande varumérken:

LegalZoom med registreringsnummer W878448, registrerat for foljande tjénster:

Klass 42: Legal document preparation services and providing general legal information via
a website on global computer networks.

LegalZoom med registreringsnummer W882524, registrerat for foljande tjénster:
Klass 42: Attorney referral services.

LegalZoom med registreringsnummer 011044476, registrerat for foljande tjénster:
Klass 35: Foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjdnster; affdrstjdnster.

Klass 45. Juridiska tjdnster, i synnerhet tjcnster for utarbetande av juridiska dokument och
upplatande av allmdn juridisk information via webbplats och pa globala datorndit,; tjcinster
avseende foretagsinformation och -registrering, etablering, underhall och forvaltning
avseende pa immaterialrdttigheter och industriella fastigheter, tillhandahallande av online-
kataloginformation om advokatlistor, tjdnster avseende advokatremittering och avstimning.

Sammanfattning av invindarens argument.

Det amerikanska foretaget LegalZoom har sedan ar 2001 erbjudit juridisk radgivning via
internet till foretag och privatpersoner. LegalZoom har 6ver 4 miljoner kunder 6ver hela
vérlden, har formedlat Gver 500 000 fastigheter och har bidragit med radgivning vid
uppstarten av mer dn 1.5 miljoner foretag, bl.a. via sina websidor www.legalzoom.com och
www.legalzoom.co.uk.

I Freja Partners yttrande gors det géllande att LegalZoom har anfort att deras dldre
varumirkesréttigheter dr vélkénda samt inarbetade 1 Sverige. Till undvikandet av oklarheter
har inte LegalZoom gjort géllande att deras dldre varumirke LEGALZOOM ér inarbetat
eller vilként pa den svenska marknaden. LegalZoom é&r dock innehavare av giltiga dldre EU-
varuméarkesregistreringar som aberopas till stod f6r invindningen, varpad nagon eventuell
inarbetning inte behover bedomas i aktuellt fall.
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LegalZooms mérken &r samtliga identiska ordvarumérken och de behover inte sérskiljas fran
varandra i samband med bedomning av mérkeslikhet.

Béde det yngre mirket och de dldre mérkena dr ordvarumérken. Bada kidnnetecknen bestar
av samma méngd tecken, ndmligen nio stycken. Mérkena har nérmast identisk visuell
uppbyggnad och sammansittning, diar den enda skillnaden &r den sjdtte bokstaven i de
jamforda kédnnetecknen, dvs. bokstaven "Z" kontra "R". I vrigt &r samtliga tecken identiskt
placerade i de jamforda kénnetecknen. Prefixen i varumarkena &r identiska (LEGAL) och det
kan konstateras att suffixen &r hoggradigt lika (-ZOOM kontra -ROOM). Utifran det ovan
angivna dr det uppenbart att det foreligger en hég grad av visuell likhet mellan de jamforda
mirkena.

Fonetiskt kan det konstateras att bada har en identisk uppbyggnad avseende konsonanter och
vokaler. I det sammanhanget kan det &ven konstateras att den enda skillnaden som foreligger
mellan varumérkena, bokstaven "Z" i de dldre mirkena kontra bokstaven "R" i det yngre
mdarket, bada &r konsonanter vilket minimerar skillnaden i hur kénnetecknen uppfattas
fonetiskt. Detta sérskilt mot bakgrund av att samtliga 6vriga bestdndsdelar 4r identiska. Det
foreligger en uppenbar fonetisk likhet mérkena emellan.

Det ar fastslaget i relevant réttspraxis att svenskar har en god forstaelse av det engelska
spraket. En svensk genomsnittskonsument kommer alltsé att forstd engelska ord och skapa
begreppsmassiga associationer utifran deras betydelser. De jamforda markena kommer bada
att skapa en konceptuell association till juridik genom det inledande ordet LEGAL som &r
identiskt i bade det yngre mirket och de dldre mérkena. Suffixet ZOOM i de dldre mérkena
skapar en konceptuell association till att fokusera pa ett sdrskilt omrade. Suffixet ROOM 1
det yngre mérket skapar en association till en avgrénsad plats. Badda varumérkena kan
saledes anses skapa associationer till att betrakta bestimda juridiska fragor ndrmare eller ett
sdrskilt avgrédnsat juridiskt omrade. De jamforda kdnnetecknen skapar saledes likartade
associationer. Det ska dérfor anses foreligga konceptuell likhet mellan de jamforda
kannetecknen.

Sammantaget far det anses tydligt visat att det en synnerligen stark mérkeslikhet mellan de
dldre mirkena och det yngre mérket, sarskilt fran ett visuellt och fonetiskt perspektiv.
Diérutover ger de jamforda kannetecknen upphov till liknande konceptuella associationer.
Det ska ddrmed anses foreligga hog grad av mérkeslikhet mellan de jamf6rda kénnetecknen.

Vid en granskning av de tjénster som omfattas av det yngre mérket i jimforelse

med de édldre méirkena &r det tdmligen uppenbart att det ror sig om tjansteslagsidentitet
alternativt hoggradig likhet. Bade de dldre mérkena och det yngre mérket omfattar tjénster
avseende tillhandahallandet juridiska tjdnster inom ett brett spektrum. Samtliga av de tjénster
som omfattas av det yngre mérket i klass 45 anknyter till eller omfattar de juridiska tjdnster
som omfattas av de dldre mirkena i klass 45.

Gillande de varor som omfattas av det yngre market i klass 9 kan det konstateras att dessa
helt utgors av datorprogram och datorprogramvaror. Aven om de ildre mérkena inte
omfattar varorna datorprogram i klass 9 omfattar de tjénster relaterade till tillhandahallandet
av information och dokument via datorplattformar samt datornétverk, exempelvis tjdnsterna i
klass 42 och 45. For att tillhandahalla dylika tjdnster utgor datorprogram en nédvindig och
essentiell funktion. Det yngre mérkets datorprogramvaror dr dven ospecificerade och kan
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alltsa anses omfatta dven datorprogramvaror avsedda att tillhandahalla juridisk information
samt juridiska dokument. Varorna som omfattas av det yngre mirket i klass 9 ska saledes
anses lika, eller atminstone komplementéra, till de tjénster som omfattas av de dldre mérkena
i klasserna 42 och 45.

I férevarande fall far det anses uppenbart att det foreligger en synnerligen hog grad av
mdarkeslikhet, ndrmast identitet, vid en jamforelse mellan det yngre mérket och de dldre
mirkena. Det far vidare anses visat att det foreligger identitet, eller &tminstone en mycket
hog grad av likhet, mellan de registrerade tjdnsterna f6r det yngre mérket och de dldre
mirkena. Darutdver foreligger det likhet mellan, eller &tminstone att dessa varor ses som
komplementira till, de registrerade varorna i klass 9 som omfattas av det yngre Mérket. Det
yngre mérket dr dérfor 1 sin helhet f6rvixlingsbart med de dldre mérkena.
Omsittningskretsen dr densamma f6r varfor risken for forvaxling maste anses vara pataglig.
Det framstar vidare som mycket sannolikt att konsumenter eller slutanvéndare kan komma
att tro att det finns ett samband mellan LegalZoom och Freja Partner.

Vi hemstéller darfor att varumérkesregistrering nr. 600290 LEGALROOM upphévs i sin
helhet for samtliga varor och tjinster.

Sammanfattning av innehavarens argument.

Som Freja Partner uppfattar det gor LegalZoom géllande att deras mérke, LegalZoom, &r
vilként och inarbetat pa den svenska marknaden. Vidare att mérket Legalroom skulle vara
till skada f6r LegalZoom:s mérkes goda renommé. Till stod for detta har LegalZoom bland
annat uppgivit att LegalZoom via sina engelsksprakiga/utlindska websidor sedan 2001
erbjudit, som Freja Partner uppfattar det, amerikansk och brittisk juridisk radgivning till
foretag och privatpersoner. Det finns dock ingen utredning som visar att market ar vilként
och inarbetat pa den svenska marknaden. Det finns heller inget som visar i vilken man
omsittningskretsen, vilka far anses utgora sma- och medelstora svenska foretag verksamma i
Sverige, som kénner till mérket LegalZoom. Det som f6rts fram i drendet av LegalZoom kan
darfor inte ligga till grund for slutsatsen att mérket LegalZoom ar vilként och ett inarbetat
marke inom en betydande del av omsittningskretsen.

Det foreligger ingen forvéxlingsrisk mellan Freja Partners varumirke Legalroom och
LegalZooms varumérke LegalZoom. Freja Partners varumairke dr inte identiskt med
LegalZooms varumérke. De varor och tjdnster som Freja Partner tillhandahaller under
market Legalroom &r inte av samma slag och har inte samma dndamal som de tjdnster
LegalZoom tillhandahéller under sitt mérke.

Freja Partner &r en juridisk byré som erbjuder affirsjuridisk rddgivning i abonnemangsform
till smé- och medelstora foretag i Sverige. Freja Partner erbjuder tre olika abonnemang.

Fonetiskt bestar de bada mérkena av trestaviga ord, varmed den inledande ljudbilden av
kénnetecknen visserligen later densamma. Markant skillnad uppstar emellertid i
kdnnetecknens tredje stavning av ordens ljudbild dir ROOM inleds med bokstaven "R" och
det s kallade "r-ljudet" och ZOOM med bokstaven "Z" och det sa kallade "s-ljudet".

Med tanke pa att pa att bokstaven "Z" i mérket LegalZoom &r skrivet som versal, i
forhéllande till Legalroom dér suffixen ROOM istéllet har gemenet "R", faller
uppmérksamheten och betoningen naturligen pa bokstaven "Z" och suffixet ZOOM vid uttal
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av varumarket LegalZoom. Ord med "Z" &r vidare 6verlag mycket séllsynta i det svenska
spréket och &r alltid l&neord. Bokstaven "R" som motsatsvis till "Z" anvinds dock frekvent i
det svenska spraket bland genomsnittskonsumenten i Sverige. Enbart séregenheten och det
distinktivitetsbarande elementet med bokstaven "Z" som tecken och ljudbild leder till den
specifika minnesbilden av "Z" och suffixet ZOOM hos genomsnittskonsumenten. Bokstaven
"Z" 1 samband med suffixet ZOOM far ddrmed en 6verordnad betydelse och blir den
starkaste och mest framtrddande delen av kédnnetecknet LegalZoom, savél visuellt som
fonetiskt. Betrdffande varumirket Legalroom finns emellertid inte skil att dela upp méarket i
ett for— och ett efterled utan ordet Legalroom 6versatt "juridiskt rum" som helhet utgor det
mest framtrddande kénneteckensbédrande elementet i kénnetecknet pa grund av dess
betydelse. LegalZoom som fantasiord har 4 andra sidan en mycket oklar betydelse.

Ifraga om termen och prefixet LEGAL, dr ordet i sig inte sérskiljande och egenartat. Att
varumirkena i konceptuellt hdnseende visserligen é&r lika i denna del har en naturlig orsak pé
grund av dess beskrivande innebord. Ordet LEGAL ér en allméin vedertagen term f6r
beskrivning av en bransch, ett amnesomrade, eller tjdnst som en néiringsverksamhet &r
verksam inom. Det finns ddrmed flertalet exempel pa verksamheter som anvander sig av
termen LEGAL som en del av sitt varumérke. Enbart av den anledning att mérkena har
likartade prefix "LEGAL" leder inte till tanken att varumérkena i sin helhet skapar likartade
konceptuella associationer hos en genomsnittskonsument. Ordet LEGAL i sig, som en del av
ett varukédnnetecken, har inget inneboende, nagot forvérvat sdrdrag och/eller en distinktivitet
som skiljer sig fran andra liknande beskrivande ord s& som t.ex. dental "tandvérd". Att
varuméarkena enbart anvénder sig av samma inledande beskrivande prefix LEGAL utgér
sammantaget inte att det foreligger nagon konceptuell likhet mellan de jamforda
kannetecknen i denna del. I konceptuellt hianseende uppvisar mérkena stora skillnader i de
efterfoljande i suffixen ZOOM och ROOM. Freja Partner delar inte LegalZoom:s
uppfattning att suffixen anspelar pa likartade associationer. Freja Partner:s syfte med
utarbetande av varumérket Legalroom var att anspela pa den svenska dversittningen ett
"juridiskt rum" i form av ett digitalt juridiskt rum, en digital teknisk 16sning/plattform/sfar
for vilket varumérket dr anknutet till. Suffixet ROOM anspelar inte och/eller kan pa négot
sdtt uppfattas som att skapa en konceptuell association till att "betrakta bestdmda juridiska
fragor ndrmre eller sérskilt avgrénsat juridiskt omréde" som LegalZoom antyder. Péastdendet
att en sddan konceptuell association ens kan uppsté for ZOOM och ROOM for en
genomsnittskonsument i Sverige &r i det ndrmaste mycket langsokt. Suffixet ZOOM skapar,
1 férhallande till suffixet ROOM, en helt annan och avskild association dér tanken istillet
leder till diffusa associationer som frasverbet "Zoom in", dvs, att ndgot forstoras/kommer
ndrmre alternativt i form av ett fotografobjektiv (Zoom). Sammantaget &dr de sérskiljande
elementen i mirkena ur ett konceptuellt hédnseende sa stora att de inte skapar likartade
konceptuella associationer.

Freja Partners mérke &r registrerat for klass 9 och 45. LegalZooms varumérken dr registrerat
for klass 35, 42 och 45. Varorna och tjansterna &r av olika art och deras &ndamal skiljer sig
at. Detta eftersom Freja Partners mérke kommer att anviandas som digital
plattform/kundportal tillika CRM-system for Freja Partner. Tjadnsterna &r inte heller av
kompletterande eller konkurrerande slag. Nagon varu- eller tjansteslagslikhet kan inte anses
foreligga mellan de aktuella varorna och tjdnsterna. Eftersom de motstdende mérkena inte
avser varor eller tjanster av samma eller liknande slag dr dessa inte heller forvéxlingsbara.

Som konstaterats i férevarande fall foreligger betydliga skillnader avseende mérkeslikhet i
de helhetsintryck som varumérkena ger. Det kan vidare efter en helhetsbedomning med stod
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av vad som tidigare framforts d&ven konstateras att ndgon identitet inte foreligger mellan de
varor och tjénster som Freja Partner erbjuder under mérket Legalroom i forhallande till de
tjénster LegalZoom erbjuder under varumérket LegalZoom. Varorna och tjansterna &r inte av
samma slag och har inte samma dndamal. Varorna och tjénsterna kan inte heller anses vare
sig komplettera och/eller konkurrera med varandra.

En helhetsbedomning av samtliga redovisade omstidndigheter leder darfor till slutsatsen att
det inte foreligger nagon risk f6r varuméirket Legalroom att forvixlas med varumérket
LegalZoom, savil vad avser midrke- och varuslag. Nagon risk for att den relevanta
omséttningskretsen att tro att varorna och tjénsterna har samma kommersiella ursprung eller
kommer fran féretag med ekonomiska band ska ej anses foreligga. Registreringen ska darfor
besta.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varuméirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvaxling, inbegripet risken f6r att anvéindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvéander
varumirket och innehavaren av varukannetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumérkeslagen, en
internationell varumérkesregistrering som fatt giltighet i Sverige genom EU.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett EU-
varumérke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framf6r allt markenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet &r
for handen ska en bedomning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmassiga/konceptuella likheter goras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att gora en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av méarkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s bedomning
Varu-/tjdnsteslagslikhet

Samtliga tjénster i klass 45 som Freja Partners mérke avser innefattas i de juridiska tjcinster
som invéndarens méarke avser i samma klass och tjénsterna ar darfor identiska. Att
LegalZoom &dven preciserat tjdnsteforteckningen till att i synnerhet peka pa vissa juridiska
tjénster dndrar inte det faktum att de har skydd for den bredare kategorin juridiska tidnster.

Vad giller Freja Partners olika datorprogram i klass 9 sa dr de inte av samma art,
tillhandahalls inte av samma néringsidkare eller konkurrerar eller kompletterar de tjénster i
klass 35, 42 och 45 som invdndarens mirke avser. Varorna och tjinsterna dr ddrmed olika.
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De varumiérken som ska jamforas &r f6ljande:

LegalZoom:s mirken: Freja Partners marke:

LegalZoom Legalroom

Bedomningen av mérkenas forvéxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmassiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjanster som avses. I detta fall

riktar sig de tjdnster ddr identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet, men dven till
néringsidkare och foretagskunder.

De motstaende mérkena har bade en visuell och fonetisk likhet d& det enda som skiljer dom
at ar de sjatte bokstidverna Z och R i mérkena.

Associationsmassigt skiljer sig méarkena at da LegalZoom f6r tankarna till att det dr det
juridiska man riktar (zoomar) in sig pA medan Legalroom i forsta hand uppfattas som ett
juridiskt rum eller en ordlek som skulle kunna dversittas till lagrum och darf6r for tankarna
till visst stille 1 lagtext som aberopas vid dom e.d.

Orddelen LEGAL 1 de dldre mirkena kan anvéndas for att beskriva vilka slags tjéanster som
registreringen avser och har i sig mycket svag sirskiljningsforméga. Dock har det dldre
varumirket som en helhet ingen spréklig innebdrd som kan sittas i samband med de tjénster
som det avser. Mérket far dirmed anses ha en ursprunglig sarskiljningsforméga av
normalgraden.

Som konstaterats ovan uppvisar mérkena visuella och fonetiska likheter. Dock bestar en stor
del av likheten av den inledande orddelen LEGAL som har svag sérskiljningsforméga i
relation till aktuella tjdnster. De efterf6ljande, sérskiljande delarna ZOOM och ROOM ger
upphov till olika associationer, vilket &ven mérkena som helhet gor.

Dérmed finner PRV vid en helhetsbedomning och trots att mirkena omfattar identiska
tjénster, att mirkena inte uppvisar sddana likheter att det féreligger en risk for férvaxling.

Foljaktligen utgdr invdandningen inte ndgot hinder mot att lata registreringen besta.
Invindningen ska dérfor avslas.

Beslutat 2020-04-24 av Sara Dahlberg efter foredragning av Ingela Hageleit
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" pa
overklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 S6derhamn.

Ange foljande i1 6verklagandet:
* Namn och person-/organisationsnummer
e Adress och 6vriga aktuella kontaktuppgifter
e Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
e Varfor ni anser att beslutet ar felaktigt
e Vilken dndring av beslutet ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutsdagen. Om
overklagandet har kommit in i rdtt tid skickas drendet vidare till Patent- och
marknadsdomstolen oavsett om PRV #ndrar beslutet pa det sétt ni begirt.
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Hur man 6verklagar

Beslut i arenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13

Vill du att beslutet ska andras i nagon del kan
du 6verklaga. Har far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor fran beslutets datum.
Sista datum for 6verklagande finns pa sista
sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och malnummer.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken &ndring du vill ha
och varfor du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
Overklagande (la&s mer om provnings-
tillstand langre ner).

Om du tar upp nya omsténdigheter ska du
forklara varfor du inte fort fram detta
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hénvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i malet.

Det dr inte sékert att du kan lagga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du forklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya forhér med nagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du berétta det och forklara
varfor.

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammantréde.

4. Ladmna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lamna aktuella och fullstdndiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, l1dmna ocksa ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under dverklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller [amna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att verklagandet kommit in i rétt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen over-
klagandet. Det innebér att beslutet galler.

Om 6verklagandet kommit in i tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen 6verklagandet
och alla handlingar i malet vidare till Patent-
och marknadsoéverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan &ven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sétt.

Prévningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nar overklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.
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Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

» Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ratt.

« Domstolen anser att det inte gar att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt rétt utan att ta upp malet.

« Domstolen behdver ta upp malet for att ge
andra domstolar vagledning i ratts-
tillimpningen.

» Domstolen beddmer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du inte far provningstillstand géller det
Overklagade beslutet. Darfor &r det viktigt att i
dverklagandet ta med allt du vill féra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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