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TAXI STOCKHOLMS RULLANDE KUNSKAP, med registreringsnummer 313734, i figur
dtergivet nedan, registrerat for samtliga tjinster, inkluderande taxitransport, i klass 39.

Det dberopade mérket med registreringsnummer 313734,

TAXTSTOCKHOLM TRANSPUTER STOCKHOLM TRANSPUTER, med

registreringsnummer 374500, i figur dtergivet nedan, registrerat for person- och
godstransport, i klass 39.

Det dberopade mirket med registreringsnummer 374500.
Utfors i férgerna gult, blatt och rott.

Vidare har invéndaren anfort att innehavarens varumérke &r forvixlingsbart med det
inarbetade varumérket TAXI STOCKHOLM CITY samt med ett antal firmor och
varumarken innehéllande ordet Stockholm. Samtli ga nedanstdende marken r registrerade
for bland annat tjdnster i klass 39. Fér fullstindi ga varuforeteckningar, se bifogade bilagor.

TAXISTOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 387886.

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 390204,

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 391360.

TAXISTOCKHOLM CITY STOCKHOLM CITY 15 00 15, med registreringsnummer 391806.
STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 392871.

STOCKHOLM CITY TAXI, med registreringsnummer 408075.

STOCKHOLM CITY MILJOBIL, med registreringsnummer 409403,

TAXI STOCKHOLM, med registreringsnummer 266386.

Invindarens utveckling av talan

Till st6d for sitt yrkande har invéndaren anfort i huvudsak fSljande. Orden i det forevarande
ordmérket, taxi och Stockholm, ingdr i sin helhet och i kombination i ménga andra
registrerade och inarbetade varumirken samt firmanamn. Bolagsverkets register visar minst
126 sddana namn. Registreringen avser siledes likartade delar av redan registrerade och
inarbetade kénnetecken och ska inte tillitas registrering da de litt forvixlas med redan
forekommande kinnetecken.
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Orden taxi och Stockholm saknar sérskiljningsformédga d& de blott utgdr allmanna
beskrivningar av den tjinst som salufors och det geografiska omrade de ska saluféras inom.
Sadana beskrivande ord som i hdg grad 4r gemensamma for de likartade tjénsterna som ett
mycket stort antal andra foretag och aktérer tillhandahéller och saknar sddan identitet och
sarart som fordras for att registrera mirket. Det kan papekas att ordet Stockholm Ingér i
minst 449 registrerade varumirken varav 76 avser taxitransporter i klass 39. Ordet taxi
exponeras pd praktiskt taget samtliga 6000 taxibilar i Stockholmsomradet varav forstss att
det saknar al] sarskiljningsformaga, vilket inte 6kar genom att kombineras med det vanligt
forkommande ordet Stockholm.

Den gjorda registreringen ér inte bara ar oldmplig utan stér ocks4 i strid med géllande
lagbestdmmelser. Inarbetningsgraden hos innehavarens mirke uppfyller inte kraven i Artikel
4.2 d i Europarédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar, Hinsyn ska ocksa tagas till vilket
intresse som finns for att 14ta det geografiska namnet dven i fortsdttning vara tillgangligt for
att brukas av andra foretag. Att ha en ensamritt til] allménna ord som taxi och Stockholm ger
innehavaren stora konkurrensfordelar och strider mot fri konkurrens.

Det material som innehavaren ingivit avseende tiden efter ansokan, vilket ingavs 4r 2005,
kan inte styrka inarbetningsgraden for varumirket nir den gavs in. For att kunna &beropa att
ett marke eller namn &r inarbetat ska detta gélla vid den tidpunkten ansékan gors. Ingiven
komplettering till gjord ansékan visar blott vad som skett under tiden efter
ansokningstillféllet. Redan dessforinnan liksom under de fyra-fem dren direfter har ett stort
antal aktSrer borjat anvinda varumérken innehillande orden taxi och Stockholm i olika
kombinationer. Ménga av dessa har registrerats som varumérken utan att innehavaren invint
och ménga har hunnit bli inarbetade i omsattningskretsen utan invéndning frén nagon. Dessa
forhéllanden talar starkt for att nu gjord registrering inte ska tillitas utan bér hivas d3 den
uppenbart inte sérskiljer sig fran vad som ar gangse forekommande i omradet och saknar
tillagg,

Under ménga &r behovde flera bolag ange sin verksamhetsregion och ort. Antalet bolag har
dessutom varit sa stort att den péstddda inarbetningen inte har kunnat ske. Den laga
igenkénningsgraden redan 2005 kan inte ha Skat under ovan namnda omstindigheter och
sarskiljningsférmagan bortfaller eller &tminstone avtar om den skulle ha funnits. Det gér inte
att inarbeta ett kannetecken som r ett allméant ord under tiden som andra anvinder den som
en del av sitt registrerade kénnetecken. I Stockholm anvénds mer 4n 6000 taxibilar. Mer &n
hilften av dessa tillhér foretag som sedan ménga ar anvander kdnnetecken som innehaller
orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Exempel pa detta 4r bland annat Taxi Kurir,
Taxi ABC, Metro Taxi och Airport Cab. Innehavaren har inte invént mot ndgra av dessa
registreringar.

Figuren i innehavarens mirke férekommer redan pé ett varumirke. I denna registrering, med
nummer 266386, har tidigare antecknats en disclaimer for just orden taxi och Stockholm.
Innehavarens mérke har nu inkonsekvent registrerats. Denna motsigelse mellan tidigare
antecknad disclaimer och innehavarens registrering utgor hinder.

Innehavaren driver en veritabel klappjakt pa konkurrerande taxiféretag i Stockholm med
uppsit att skada andra konkurrerande foretag. Innehavaren har uppsétligen gétt ut med
vilseledande och felaktig information avseende M4l nummer T 4670-08 ndr det giller
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tolkning av domen genom att ge sken av att domen forbj6d anvandandet av orden generellt.
Dessa omsténdigheter talar ocksa for att aktuell ansékan skett i ond tro. Till stod for att
invéndaren har en tidigare inarbetat rittighet har denne till invindningen bifogat bilder med
taxibilar pa.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumdrket har bestridit grunderna for invdndningen och anfort i huvudsak
foljande. PRV har haft anledning att under ansokningsforfarandet ta stallning till framforda
invdndning och grunden infor denna, men funnit att det inte fanns skil att neka registrering
av TAXT STOCKHOLM. Bedémningen av forvirvad sarskiljningsforméga ska géras mot
bakgrund av en samlad bedmning av omstindi gheterna i det enskilda fallet dér en ldng rad
faktorer kan védgas in. Bland annat kinnetecknets marknadsandelar, frekvens och varaktighet
av anvéndningen av kinnetecknet liksom det geografiska omréde for denna anvindning,
investeringar i marknadsféring med kénnetecknet, andel i omsittningskretsen som uppfattar
maérket som ett kiinnetecken for ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare och
andra yrkessammanslutningar. Innehavaren har hirvid hinvisat till EU-domstolens dom i
mél nr C-108/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

TAXI STOCKHOLM har av Stockholms tingsrétt konstaterats inneha varumérkesréttsligt
och firmarittsligt skydd genom inarbetning i Stockholmsregionen, varfor nagon mojlighet
for foretag verksamma i Stockholmsregionen att anvinda TAXI STOCKHOLM i
taxiverksambhet inte foreligger — oavsett varumérkesregistrering. Négot frihallningsbehov att
beakta foreligger saledes inte. Ordet “taxi” och ordet *Stockholm” torde — var for sig —
utgdra ord som omfattas av ett frihallningsbehov; den som driver taxirérelse maéste fa kalla
sin bil for taxi och den som driver rérelse i Stockholm méste kunna anvinda ordet
Stockholm i rorelsen. Diremot torde kombinationen av orden TAXI STOCKHOLM inte
omfattas av ett absolut frih&llningsbehov. Det ir inte nodvindigt att anvénda sig av TAXI
STOCKHOLM i kombination for att beskriva en taxirérelse i Stockholmsomradet, vilket
ocksd den stora floran av olika kdnnetecken som finns pa taxibilar i Stockholm utvisar. Ingen
av de storre konkurrenterna till innehavaren har traditionellt haft nagot behov av att anvinda
ordet Stockholm p4 sina fordon. Anvindningen av kombinationen TAXI STOCKHOLM har
déremot Okat de senaste 2-3 4ren bland vissa mindre taxiféretag. Detta hinger samman med
att innehavarens mérke blivit allt mer vilrenommerat och framgangsrikt och som
marknadsledande det varumirke som 4r mest attraktivt att efterlikna. Ordkombinationen
TAXI STOCKHOLM omfattas siledes inte av ett absolut frihallningsbehov.

Innehavaren har dberopat ett omfattande material till stod for att TAXI STOCKHOLM
genom inarbetning forvérvat sirskiljningsformaga i tillrackli g grad, innefattande bland annat
uppgifter om den omfattande anvéindningen av mirket i marknadsforing, bade regionalt och
rikstédckande, samt marknadsundersokningar. Ar 2009 utfordes en rikstdckande
marknadsundersokning avseende graden av kiinnedom hos kinnetecknet TAX]
STOCKHOLM och som omfattande ca 1550 intervjuer med slumpvis utvalda personer
mellan 15 och 65 &r i hela Sverige. Undersékningen redovisade att en s4 stor andel som 41 %
av de tillfrigade personerna tinkte p4 taxitjinster frén ett visst foretag nar de horde TAXI
STOCKHOLM. Det material och de omstidndigheter som dberopats vid ansékan om
registrering av varumérket visar att TAXI STOCKHOLM har forvirvat sarskiljningsforméga
genom anvéndning i Sverige som helhet. Inget hindrar att ett varumérke inarbetas for en
verksamhet samtidigt med att andra varumirken anvinds i verksamheten. Inget hindrar
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heller att ett varumérke inarbetas for en verksamhet samtidigt med att andra verksamheter
anvinder delar av samma varumérke eller anviinder liknande varumérken.

SKAL
Av 1 kap. 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgar att ett varukannetecken ska anses ha

sérskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tjinster som tillhandahalls i en
naringsverksamhet fréan dem som tillhandah4lls i en annan.

Av 2 kap. 5 § varumarkeslagen framgér att ett varumirke som ska registreras maste ha
sérskiljningsférméga for de varor eller tjénster som det avser.

Bristande sarskiljningsférmaga kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket varumarkeslagen bero pa
att ett varukdnnetecken endast bestar av tecken eller benimningar som i handeln visar varans
eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung eller
andra egenskaper eller tidpunkten for ndr varan eller tjinsten ar framstalld, eller i dagligt
sprakbruk eller enligt branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for varan eller tjinsten.

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumirkeslagen ska, vid bedomningen av om ett
varukénnetecken har sirskiljningsférmaga, hinsyn tas till att det kan forvirva formagan
genom anvindning,.

Vid beddmande av om ett varumérke har sérskiljningsformaga ska hénsyn tas till alla
omstéandigheter och sérskilt till den omfattning och den tid som market varit i bruk samt hur
market uppfattas av den aktuella omsittningskretsen.

Av 2 kap. 7 § forsta stycket 1 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte fir registreras
om det strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller allmén ordning.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte fir registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor och tjinster av
samma eller liknande slag, om det finns risk for forvixling. Av andra stycket 3 samma
paragraf framgér att med varukinnetecken avses bland annat ett varukdnnetecken som &r
inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en visentlig del av landet.

Ett varukénnetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varumirkeslagen anses inarbetat om
det hér i landet inom en betydande del av omséttningskretsen ér kiint som beteckning for de
varor eller tjénster som tillhandahalls under kinnetecknet.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte far registreras
om det kan forvixlas med ett kdnnetecken som anvéndes hir i landet eller i utlandet av
nagon annan vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvinds, om sékanden var i
ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedomning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor eller tjanster som mérkena avser. Vid bedémningen av om varu- eller
tjansteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta faktorer som #r kinnetecknande for
forhallandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas, sirskilt varorna eller tjinsternas art,
deras avsedda dndamaél, deras anvéndningsomréde samt huruvida de konkurrerar med eller
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kompletterar varandra. Hénsyn ska dven tas till de motstiende mérkenas
sarskiljningsforméga.

PRV gor foljande bedémning

Innehavarens mirke innehéller orden TAXI, STOCKHOLM, TAXI, STOCKHOLM samt
sifferkombinationen 15 00 00. I frhallande till samtliga tjénster som registreringen avser
utgdr méarkesorden TAXI och STOCKHOLM upplysningar om de sékta transportjénsternas
art respektive inom vilket geografiskt omrade som dessa tjédnster tillhandahélls.
Sifferkombinationen 15 00 00 anger endast under vilket telefonnummer som tjansterna
tillhandahalls. I mérkets 6vre del framtrider en sdrpraglad cirkelformad symbol i svart, gult
och rétt. Kombinationen av den cirkelformade symbolen samt och texten i mérket gor att
detta, sett i sin helhet, innehar for registrering erforderlig sérskiljningsforméaga.

Vad sedan giller frigan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansokningstillfallet kan
foljande konstateras. I forarbetena till varumdrkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187)
hanvisas till mal nummer C-529/07 dir motsvarande bestimmelse om ond tro i artikel
52.1b i varumarkesforordningen har provats av EU-domstolen. Av denna dom, punkterna
37 och 38, framgar att vid provningen om sdkanden varit i ond tro ska en helhetsbedémning
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer goras. Sérskilt ska beaktas den omstdndigheten
att sbkanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvént ett identiskt eller liknande
kénnetecken for en vara som #r identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebéra en risk
for forvéxling med det kiinnetecken som avses i registreringsansékan. Hinsyn ska dven tas
vid om s6kandens avsikt varit att hindra tredje man frén att fortsitta anvinda ett sidant
kannetecken och graden av rittsskydd som tredje mans kénnetecken haft. Av punkterna 40
till och med 44 i samma dom framgar dock att det emellertid inte i sig &r tillrdckligt att
sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan ldnge anvinder ett identiskt
eller liknande kiannetecken for att sokanden ska anses vara i ond tro. Hénsyn ska dven tas till
sokandens avsikt nér registreringsansékan gavs in. Detta dr en subjektiv omstindighet som
ska faststdllas mot bakgrund av de objektiva omstandigheterna i det enskilda fallet. Avsikten
att hindra tredje man frén att salufora en vara skulle siledes kunna vara en indikation pé att
sokanden varit i ond tro. Detta r bland annat fallet nir det senare visar sig att sokanden inte

registrerat ett kénnetecken for att anvéinda det utan endast for att hindra tredje man frén att
trdda in pd samma marknad.

Invindaren har inte inkommit med nigonting som styrker att innehavaren skulle ha
registrerat market i ond tro. Inget annat har heller i utredningen framkommit som tyder p4 att
innehavaren var i ond tro vid ansékningstillfallet. PRV gor darfor bedémningen att
invéndaren inte har visat att forutséttningarna for ond tro &r uppfyllda. Inte heller har det
framkommit négot som talar f5r innehavarens mirke strider mot lag eller forfattning.

Invéndaren har vidare som grund for invéindningen anfort att innehavarens mirke ar
férvixlingsbart med ett antal varumirken. Betriffande denna grund har PRV att framfora
féljande. Varumirkena med registreringsnummer 313734 och 374500 har avforts ur PRV:s
register. Varumirkena med registreringsnummer 387886, 392871, 390204, 391360, 391806,
408075 samt 409403 har samtliga ett senare ingivningsdatum och ddrmed en senare prioritet
&n innehavarens marke. Aberopat mérke med registreringsnummer 266386 innehas av
innehavaren. Darmed kan dessa mérken inte utgora férvixlingsbara hinder.
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De bilder som invéndaren bifogat invandningen kan inte laggas till grund for att invandaren
skulle ha nagon inarbetad rittighet. Bilderna visar inte att invindaren gjort sitt mérke kant
hér i landet som en beteckning for sina tjanster inom en betydande del av
omsattningskretsen. Innehavarens mérke &r dirmed ej forvixlingsbart med nigon av
inviéndaren inarbetad rittighet.

Foljaktligen utgér invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérfor avslas.

Bes]u‘tat den 2 1 FEB 2012

Nina Isaksson

OfartinBerger

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutsdagen.
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BILAGA 1

Registreringsnummer: 387886 Registreringsdatum: 2007-03-23

Ansdkningsnummer: 2007/00803 Ingivningsdatum: 2007-01-30

Figurklasser: 24.3.18

Klassificering

39: Taxitransporter,

Innehavare
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BILAGA 2
Registreringsnummer: 390204 Registreringsdatum: 2007-07-13
Ansdkningsnummer: 2007/03887 Ingivningsdatum: 2007-04-28
Figurklasser: 24.3.1; 24.3.18

TAX1

STOCKHOLM
CITY

Beskrivning

Market ar utfort i svart och rott.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare
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Registreringsnummer:

Ansdkningsnummer:

Figurklasser:

Klassificering

39: Taxitransporter,

Innehavare

b

Korrespondensadress

BILAGA 3

391360 Registreringsdatum:

2007/05608 Ingivningsdatum:

24.3.7; 24.3.18

STOCKHOLM
CITY

10(15)

2007-09-21

2007-06-27
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BILAGA 4
Registreringsnummer: 391806 Registreringsdatum: 2007-10-19
Ansdkningsnummer: 2007/05609 Ingivningsdatum: 2007-06-27
Figurklasser: 24.3.7; 24,3.15

STOCKHOLM
CITY

15 00 15

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

je

Korrespondensadress
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Registreringsnummer:

Ansdkningsnummer:

Figurklasser:

Beskrivning

R6tt, brunt och svart.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 5

392871
2007/07737

24.3.18; 26.1.20

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

12(15)

2007-11-30

2007-09-20
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BILAGA 6

Registreringsnummer: 408075
Ansdkningsnummer: 2009/04649

Figurklasser: 25.3.5} 26.3.4

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

Beskrivning

ROTT OCH VITT.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

13(15)

2009-12-04

2009-06-15
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Registreringsnummer:
Ansdkningsnummer:

Figurklasser:

Beskrivning

R&tt, gront, vitt,

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 7

409403
2009/10229

5.5.20; 5.5.21

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

T

jiib

il

14(15)

2010-02-12

2009-12-21
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BILAGA 8
Registreringsnummer: 266386 Registreringsdatum: 1995-11-10
Ansokningsnummer: 1988/01914 Ingivningsdatum: 1988-03-02
Figurklasser: 7.1.6; 18.1.21

Disclaimer

orden TAXI STOCKHOLM.

Klassificering

36: Fastighetsférvaltning och l&neverksamhet.
39: Person- och godstransporter, bestéliningstrafik samt formedling av transportuppdrag.

Kommentar

FG: 70. 7.1.6; 18.1.21,

Innehavare

Taxi trafikférening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM, Sverige
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Invindningsédrende nr 2010/0047/0008

Registrering nr 409582

INVANDARE

Taxigkeriet i Stockholm City AB Exp. Patent.ogh e
Box 34129 steringsyepyey

100 26 Stockholm 2012 02- 9 4

INNEHAVARE

Taxi trafikférening u.p.a.
Box 6576
113 83 Stockholm

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyra
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviandningen med ovanstdende nummer med
stéd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00
409582, registrerat for person- och godstransporter, bestillningstrafik samt formedling av
transportuppdrag, i klass 39. Mirket ér i figur atergivet nedan.

STOCKHOLM
150000

Innehavarens mirke. Utfors i firgerna gult, svart, och rott.

Invéndaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphiivas och har som grund for
invéndningen anfort att mérket saknar sirskiljningsformaga, strider mot lag, samt ir
registrerat i ond tro. Vidare har invindaren anfort att innehavarens mirke ir forvéxlingsbart
med f6ljande varumairken.

Box 530, B26 27 Soderhamn [ Bestkare: Kungsgatan 8 |
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, PlusGiro: 95 78 41-0, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se
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TAXI STOCKHOLMS RULLANDE KUNSKAP, med registreringsnummer 313734, i figur
dtergivet nedan, registrerat for samtliga tjénster, inkluderande taxitransport, i klass 39.

Det &beropade mirket med registreringsnummer 313734,
TAXI STOCKHOLM TRANSPUTER STOCKHOLM TRANSPUTER, med

registreringsnummer 374500, i figur tergivet nedan, registrerat for person- och
godstransport, i klass 39.

H

%

b

TA

STOCKHOL
TRANSPUTE

kS

Det dberopade mirket med registreringsnummer 374500.
Utfors i fargerna gult, blatt och rét.

Vidare har invindaren anfort att innehavarens varumirke ar forvéxlingsbart med det
inarbetade varumérket TAXI STOCKHOLM CITY samt med ett antal firmor och
varumérken innehallande ordet Stockholm. Samtliga nedanstdende marken #r registrerade
for bland annat tjénster i klass 39. For fullstindiga varufSreteckningar, se bifogade bilagor.

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 387886.

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 390204,

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 391360.

TAXI STOCKHOLM CITY STOCKHOLM CITY 15 00 15, med registreringsnummer 391806.
STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 392871,

STOCKHOLM CITY TAXI, med registreringsnummer 408075.

STOCKHOLM CITY MILJOBIL, med registreringsnummer 409403.

TAXI STOCKHOLM, med registreringsnummer 266386.

Invéndarens utveckling av talan

Till stéd for sitt yrkande har invédndaren anfort i huvudsak foljande. Orden i det forevarande
ordmirket, taxi och Stockholm, ingér i sin helhet och i kombination i ménga andra
registrerade och inarbetade varumirken samt firmanamn. Bolagsverkets register visar minst
126 séddana namn. Registreringen avser siledes likartade delar av redan registrerade och
inarbetade kannetecken och ska inte tillatas registrering dé de 14tt forvixlas med redan
férekommande kinnetecken.
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Orden taxi och Stockholm saknar sirskiljningsforméga d4 de blott utgor allménna
beskrivningar av den tjénst som salufors och det geografiska omréade de ska saluforas inom.
Sédana beskrivande ord som i hég grad ir gemensamma for de likartade tjénsterna som ett
mycket stort antal andra foretag och aktérer tillhandahaller och saknar sidan identitet och
sérart som fordras for att registrera mirket. Det kan papekas att ordet Stockholm ingar i
minst 449 registrerade varumérken varav 76 avser taxitransporter i klass 39. Ordet taxi
exponeras pa praktiskt taget samtliga 6000 taxibilar i Stockholmsomradet varav forstas att
det saknar all sarskiljningsforméga, vilket inte dkar genom att kombineras med det vanligt
férkommande ordet Stockholm.

Den gjorda registreringen 4r inte bara 4r oldmplig utan stir ocksa i strid med géllande
lagbestimmelser. Inarbetningsgraden hos innehavarens mirke uppfyller inte kraven i Artikel
4.2 d i Europaréddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumdrkeslagar. Hansyn ska ocks4 tagas till vilket
intresse som finns for att 14ta det geografiska namnet fven i fortsdttning vara tillgéngligt for
att brukas av andra foretag. Att ha en ensamritt till allmanna ord som taxi och Stockholm ger
innehavaren stora konkurrensfordelar och strider mot fri konkurrens.

Det material som innehavaren ingivit avseende tiden efter ansokan, vilket ingavs &r 2003,
kan inte styrka inarbetningsgraden for varumirket nir den gavs in. For att kunna aberopa att
ett marke eller namn &r inarbetat ska detta gélla vid den tidpunkten ansékan gérs. Ingiven
komplettering till gjord ansékan visar blott vad som skett under tiden efter
ansdkningstillfillet. Redan dessforinnan liksom under de fyra-fem é&ren direfter har ett stort
antal aktSrer borjat anvinda varumérken innehéllande orden taxi och Stockholm i olika
kombinationer. Manga av dessa har registrerats som varumarken utan att innehavaren invént
och manga har hunnit bli inarbetade i omsittningskretsen utan invindning frén ndgon. Dessa
forhallanden talar starkt for att nu gjord registrering inte ska tillatas utan bor hiavas da den

uppenbart inte sérskiljer sig frén vad som 4r gingse forekommande i omridet och saknar
tillagg.

Under ménga ar behovde flera bolag ange sin verksamhetsregion och ort. Antalet bolag har
dessutom varit sa stort att den pastddda inarbetningen inte har kunnat ske. Den laga
igenkénningsgraden redan 2005 kan inte ha dkat under ovan nimnda omsténdigheter och
sarskiljningsformégan bortfaller eller 4tminstone avtar om den skulle ha funnits. Det gér inte
att inarbeta ett kinnetecken som ér ett allmant ord under tiden som andra anvénder den som
en del av sitt registrerade kénnetecken. I Stockholm anvinds mer &n 6000 taxibilar, Mer n
hélften av dessa tillhor foretag som sedan ménga &r anvinder kinnetecken som innehaller
orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Exempel p4 detta #r bland annat Taxi Kurir,
Taxi ABC, Metro Taxi och Airport Cab. Innehavaren har inte invant mot négra av dessa
registreringar.

Figuren i innehavarens mérke forekommer redan p4 ett varumérke. I denna registrering, med
nummer 266386, har tidigare antecknats en disclaimer for just orden taxi och Stockholm.
Innehavarens mérke har nu inkonsekvent registrerats. Denna motsagelse mellan tidigare
antecknad disclaimer och innehavarens registrering utgér hinder.

Innehavaren driver en veritabel klappjakt p& konkurrerande taxifdretag i Stockholm med
uppsit att skada andra konkurrerande foretag. Innehavaren har uppsatligen gétt ut med
vilseledande och felaktig information avseende Mal nummer T 4670-08 nir det géller



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

tolkning av domen genom att ge sken av att domen forbjod anvindandet av orden generellt.
Dessa omsténdigheter talar ocks for att aktuell ansékan skett i ond tro. Till stéd for att

invéndaren har en tidigare inarbetat rittighet har denne till invdndningen bifogat bilder med
taxibilar pa.

En forutséttning for att ett varumérke ska kunna inarbetas och ocksa registreras ar att
varumdrket har sérskiljningsforméga. Varumirket maste ha formédgan att kunna avge ett
kommersiellt ursprung. Vad giller ordmérken maste ordets priméra betydelse ligga
tillrdckligt 1angt ifran varubeteckningens priméra betydelse for att varumirket ska anses vara
individualiserande. Sarskiljningsformagan blir darfor helt kopplad till den vara eller tjanst
som market ska beteckna. I forevarande fall &r ordet taxi dominerande i mirket och mirket
har registrerats i klass 39 for transporter. Innehavarens verksamhet r att tillhandahélla
taxitjanster. Det priméra ordet dr ocksa en generisk beteckning som anvinds i dess betydelse
och ordet kan séledes inte ange tjinstens kommersiella ursprung. Invdndaren har harvid
hénvisat till en artikel skriven av Lars Holmqvist (NIR 1992 s 14).

Siffrorna 15 00 00 &r endast en generisk sifferkombination som ej kan inarbetas eller
beviljas ensamritt for och inte heller i kombination med orden taxi eller Stockholm.

EU-domstolen har i mal C-108/05 slagit fast att for att ett marke som saknar
sérskiljningsférméga ska kunna registreras maste det ha forvirvat sérskiljningsférméga i hela
det geografiska omrade som ensamritten ska galla. Omsittningskretsen avseende det
aktuella mérket méste darfor utgoras av allmanheten i hela Sverige. Av doktrin framgér dven
att om det &r fler i omséttningskretsen som uppfattar en beteckning som ett generiskt ord dn
ett varumarke ska registreringen inte kunna vara méjlig. Dérfor ska innehavarens registrering
hévas. Det material som innehavaren limnat in till PRV for att bevisa inarbetning har stora
brister samt visar ej inarbetningsgraden som krivs for registrering. Stor del av materialet
bestar av reklam eller arsredovisning och har dérmed inte nagot storre bevisvirde. Den
marknadsundersokning som &r utférd av innehavaren har stora brister och visar inte heller
ndgon inarbetningsgrad for registrering av de sékta orden. Frdgorna i denna undersékning &r

ledande och urvalet ér bristfilligt. Innehavaren har hirvid hinvisat till tingsrittens dom i mal
nr T4670-08.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéndningen och anfort i huvudsak
foljande. PRV har haft anledning att under ansOkningsforfarandet ta stillning till framforda
invandning och grunden infSr denna, men funnit att det inte fanns skil att neka registrering
av TAXI STOCKHOLM. Bedémningen av forvirvad sarskiljningsformaga ska goras mot
bakgrund av en samlad beddmning av omstéindigheterna i det enskilda fallet dir en lang rad
faktorer kan végas in. Bland annat kiinnetecknets marknadsandelar, frekvens och varaktighet
av anvandningen av kénnetecknet liksom det geografiska omréade for denna anvéndning,
mnvesteringar i marknadsforing med kiannetecknet, andel i omsaéttningskretsen som uppfattar
market som ett kénnetecken for ett visst foretag samt yttranden frén handelskammare och
andra yrkessammanslutningar. Innehavaren har hirvid hanvisat till EU-domstolens dom i
mal nr C-108/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

TAXI STOCKHOLM har av Stockholms tingsrétt konstaterats inneha varumaérkesrattsligt
och firmarittsligt skydd genom inarbetning i Stockholmsregionen, varfor ndgon méjlighet
for foretag verksamma i Stockholmsregionen att anvinda TAXI STOCKHOLM i
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taxiverksamhet inte foreligger — oavsett varumérkesregistrering. Nagot frihallningsbehov att
beakta foreligger séledes inte. Ordet “taxi” och ordet Stockholm” torde — var for si g-
utgora ord som omfattas av ett frih&llningsbehov; den som driver taxirdrelse maste fa kalla
sin bil for taxi och den som driver rérelse i Stockholm méaste kunna anvinda ordet
Stockholm i rorelsen. Daremot torde kombinationen av orden TAXI STOCKHOLM inte
omfattas av ett absolut frihdllningsbehov. Det &r inte nodvindigt att anvénda sig av TAXI
STOCKHOLM i kombination for att beskriva en taxirdrelse i Stockholmsomréadet, vilket
ocksé den stora floran av olika kénnetecken som finns p4 taxibilar i Stockholm utvisar. Ingen
av de stérre konkurrenterna till innehavaren har traditionellt haft négot behov av att anvinda
ordet Stockholm pé sina fordon. Anvindningen av kombinationen TAXI STOCKHOLM har
déremot Okat de senaste 2-3 aren bland vissa mindre taxiforetag. Detta hdnger samman med
att innehavarens mérke blivit allt mer vélrenommerat och framgangsrikt och som
marknadsledande det varumérke som #r mest attraktivt att efterlikna. Ordkombinationen
TAXI STOCKHOLM omfattas séledes inte av ett absolut frihallningsbehov.

Innehavaren har dberopat ett omfattande material till stod for att TAXI STOCKHOLM
genom inarbetning forvirvat sarskiljningsformaga i tillricklig grad, innefattande bland annat
uppgifter om den omfattande anviindningen av mirket i marknadsforing, bade regionalt och
rikstdckande, samt marknadsundersékningar. Ar 2009 utfordes en rikstickande
marknadsundersdkning avseende graden av kinnedom hos kinnetecknet TAXI
STOCKHOLM och som omfattande ca 1550 intervjuer med slumpvis utvalda personer
mellan 15 och 65 ér i hela Sverige. Undersokningen redovisade att en s& stor andel som 41 %
av de tillfrigade personerna ténkte p4 taxitjanster frin ett visst foretag nér de hérde TAXI
STOCKHOLM. Det material och de omstéindigheter som dberopats vid ansdkan om
registrering av varumérket visar att TAXI STOCKHOLM har forvirvat sarskiljningsforméga
genom anvandning i Sverige som helhet. Inget hindrar att ett varumirke inarbetas for en
verksamhet samtidigt med att andra varumérken anvinds i verksamheten. Inget hindrar
heller att ett varumérke inarbetas for en verksamhet samtidigt med att andra verksamheter
anvénder delar av samma varumirke eller anvinder liknande varumirken.

SKAL
Av 1kap. 5 § forsta stycket varumarkeslagen framgar att ett varukannetecken ska anses ha

sdrskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tj4nster som tillhandahlls i en
néringsverksamhet frdn dem som tillhandahélls i en annan.

Av 2 kap. 5 § varumarkeslagen framgér att ett varumirke som ska registreras maste ha
sérskiljningsforméga for de varor eller tjinster som det avser.

Bristande sérskiljningsformaga kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket varumérkeslagen bero pa
att ett varukénnetecken endast bestar av tecken eller bendmningar som i handeln visar varans
eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, vérde, geografiska ursprung eller
andra egenskaper eller tidpunkten for ndr varan eller tjénsten &r framstalld, eller i dagligt
sprakbruk eller enligt branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for varan eller tjinsten.

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumérkeslagen ska, vid bedomningen av om ett
varukénnetecken har sdrskiljningsférméaga, hinsyn tas till att det kan forvarva formégan
genom anvindning.
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Vid bedémande av om ett varumérke har sérskiljningsférmaga ska hinsyn tas till alla
omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och den tid som mirket varit i bruk samt hur
market uppfattas av den aktuella omsittningskretsen.

Av 2 kap. 7 § forsta stycket 1 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller allmén ordning.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor och tjénster av
samma eller liknande slag, om det finns risk for forvixling. Av andra stycket 3 samma
paragraf framgdr att med varukédnnetecken avses bland annat ett varukinnetecken som ar
inarbetat, om det inarbetade skyddet giller inom en vasentlig del av landet.

Ett varukénnetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varuméirkeslagen anses inarbetat om
det hér i landet inom en betydande del av omsattningskretsen &r kdnt som beteckning for de
varor eller tjénster som tillhandah4lls under kinnetecknet.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen framgér att ett varumdrke inte fér registreras
om det kan férvaxlas med ett kinnetecken som anvéndes hir i landet eller i utlandet av

négon annan vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvéands, om sokanden var i
ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Frégan om férvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dir alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor eller tjanster som mérkena avser. Vid bedémningen av om varu- eller
tjdnsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta faktorer som ér kinnetecknande for
forhéllandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas, sérskilt varorna eller tjinsternas art,
deras avsedda dndamal, deras anvindningsomrade samt huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra. Hansyn ska #ven tas till de motstiende markenas
sdrskiljningsférméga.

PRV gér foljande bedémning

Innehavarens mérke innehdller orden TAXI, STOCKHOLM, TAXI, STOCKHOLM samt
sifferkombinationen 15 00 00. I forhallande till samtliga tjinster som registreringen avser
utg6r mérkesorden TAXI och STOCKHOLM upplysningar om de s6kta transportjinsternas
art respektive inom vilket geografiskt omride som dessa tjanster tillhandahalls.
Sifferkombinationen 15 00 00 anger endast under vilket telefonnummer som tjdnsterna
tillhandahélls. I markets Svre del framtrider en sérpriglad cirkelformad symbol i svart, gult
och rétt. Kombinationen av den cirkelformade symbolen samt och texten i mirket gor att
detta, sett i sin helhet, innehar for registrering erforderlig sérskiljningsformaga.

Vad sedan géller frigan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansokningstillfallet kan
féljande konstateras. I forarbetena till varumérkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187)
hénvisas till méal nummer C-529/07 dér motsvarande bestimmelse om ond tro i artikel

52. 1b i varumérkesforordningen har prévats av EU-domstolen. Av denna dom, punkterna
37 och 38, framgér att vid prévningen om sékanden varit i ond tro ska en helhetsbedémning
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer goras. Sarskilt ska beaktas den omstidndigheten
att sbkanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvint ett identiskt eller liknande
kédnnetecken for en vara som r identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebira en risk
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for forvixling med det kinnetecken som avses i registreringsansdkan. Hansyn ska dven tas
vid om s6kandens avsikt varit att hindra tredje man fran att fortsitta anvinda ett sadant
kénnetecken och graden av rittsskydd som tredje mans kinnetecken haft. Av punkterna 40
till och med 44 i samma dom framgar dock att det emellertid inte i sig &r tillrackligt att
sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan linge anvénder ett identiskt
eller liknande kénnetecken for att sékanden ska anses vara i ond tro. Héansyn ska dven tas till
s6kandens avsikt nér registreringsanskan gavs in. Detta ir en subjektiv omsténdighet som
ska faststéllas mot bakgrund av de objektiva omstandigheterna i det enskilda fallet. Avsikten
att hindra tredje man frén att salufora en vara skulle siledes kunna vara en indikation pé att
sokanden varit i ond tro. Detta #r bland annat fallet nir det senare visar sig att sokanden inte
registrerat ett kinnetecken for att anvinda det utan endast for att hindra tredje man fran att
trdda in pd samma marknad.

Invéndaren har inte inkommit med négonting som styrker att innehavaren skulle ha
registrerat mérket i ond tro. Inget annat har heller i utredningen framkommit som tyder p4 att
innehavaren var i ond tro vid ansékningstillfillet. PRV gor darfor bedémningen att
invéndaren inte har visat att forutsittningarna for ond tro ar uppfyllda. Inte heller har det
framkommit ndgot som talar for innehavarens mirke strider mot lag eller forfattning.

Invandaren har vidare som grund for invindningen anfort att innehavarens mirke ir
forvéxlingsbart med ett antal varumirken. Betriffande denna grund har PRV att framfora
f6ljande. Varumirkena med registreringsnummer 313734 och 374500 har avforts ur PRV:s
register. Varuméirkena med registreringsnummer 387886, 392871, 390204, 391360, 391806,
408075 samt 409403 har samtliga ett senare ingivningsdatum och ddrmed en senare prioritet
dn innehavarens mirke. Aberopat mirke med registreringsnummer 266386 innehas av
innehavaren. Dérmed kan dessa mirken inte utgdra forvaxlingsbara hinder.

De bilder som invéandaren bifogat inviandningen kan inte laggas till grund for att invandaren
skulle ha négon inarbetad rittighet. Bilderna visar inte att invindaren gjort sitt marke kint
hér i landet som en beteckning for sina tjinster inom en betydande del av
omsattningskretsen. Innehavarens marke &r ddrmed e forvéxlingsbart med nigon av
invindaren inarbetad rittighet.

Foljaktligen utgor inviindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
darfor avslas.

Beslutat den £ FEB 2012

Nina Isaksson

/

Martin Berger
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530.

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den andring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutsdagen.
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BILAGA 1

Registreringsnummer: 387886 Registreringsdatum: 2007-03-23
Ansdkningsnummer: 2007/00803 Ingivningsdatum: 2007-01-30

Figurklasser: 24.3.18

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare
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BILAGA 2
Registreringsnummer: 390204 Registreringsdatum: 2007-07-13
Ansdkningsnummer: 2007/03887 Ingivningsdatum: 2007-04-28
Figurklasser: 24.3.1; 24.3.18

TAXI
STOCKHOLM
CITY

Beskrivning

Mdarket ar utfort i svart och rott,

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare
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Registreringsnummer:

Ansékningsnummer:

Figurklasser:

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 3

391360 Registreringsdatum:
2007/05608 Ingivningsdatum:

24.3.7; 24.3.18

T

STOCKHOLM
CITY

11(16)

2007-09-21

2007-06-27
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Registreringsnummer:

Ansdkningsnummer:

Figurklasser:

Klassificering

39: Taxitransporter

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 4

391806 Registreringsdatum:
2007/05609 Ingivningsdatum:
24.3.7; 24.3.15

STOCKHOLM
CITY

15 00 15

12(16)

2007-10-19

2007-06-27
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BILAGA 5

Registreringsnummer: 392871
Ansdkningsnummer: 2007/07737

Figurklasser: 24.3.18; 26.1.20

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

Beskrivning

Rott, brunt och svart.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

13(16)

2007-11-30

2007-09-20
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Registreringsnummer:

Ansdkningsnummer:

Figurklasser:

Beskrivning

ROTT OCH VITT.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 6

408075

2009/04649

25.3.5; 26.3.4

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

14(16)

2009-12-04

2009-06-15
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BILAGA 7

Registreringsnummer: 409403
Ansdokningsnummer: 2009/10229

Figurklasser: 5.5.20; 5.5.21

Registreringsdatum:

Ingivningsdatum:

Beskrivning

R&tt, grént, vitt.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

15(16)

2010-02-12

2009-12-21
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PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

BILAGA 8
Registreringsnummer: 266386 Registreringsdatum: 1995-11-10
Ansdkningsnummer: 1988/01914 Ingivningsdatum: 1988-03-02

Figurklasser: 7.1.6; 18.1.21

Disclaimer

orden TAXI STOCKHOLM.

Klassificering

36: Fastighetsfdrvaltning och |18neverksamhet.
39: Person- och godstransporter, bestéliningstrafik samt férmedling av transportuppdrag.
Kommentar

FG: 70. 7.1.6; 18.1.21.

Innehavare

Taxi trafikférening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM, Sverige
Org.nr: 702002-3045



