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Tavaramerkimyloukkaus ym.; nyt kyse ennakkoratkaisun pyytdmisestd Euroopan
unignin tuomioistuimelta.

RATKAISU, JOHON HAETAAN MUUTOSTA

Patent- och marknadsdomstolenin (patentti- ja markkinaoikeus) 16.12.2022
antama tuomio [~ -] Patent- och marknadséverdomstolen (patentti- ja
markkinaylioikeus) [toteaa] seuraavaa

VALIPAATOS (annetaan tiedoksi 20.5.2024)

1. Patentti- ja markkinaylioikeus maaréd, ettd Euroopan unionin
tuomioistuimelta  pyydetddn ennakkoratkaisua Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisesti ja ettd unionin
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tuomioistuimelle esitetddn taman poytékirjan liitteen A mukainen
ennakkoratkaisupyynto.

2.  Patentti- ja markkinaylioikeus maaréa, etta asian kéasittelya lykataan, kunnes
Euroopan unionin tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisunsa.

Tahan vélipaatokseen ei voida hakea muutosta.

[--]

P&&aasian kohde ja asian kannalta merkitykselliset tosiseikat

Asian asianosaiset ovat Doggy AB (jaljempana Doggy) ja Purefun ‘Group AB
(jaljempéna Purefun).

Doggy on koiran- ja kissanruokien valmistaja, ja yhtién toimialan tkuvauksen
mukaan sen tarkoituksena on muun muassa valmistaa ja myyda elaimille
tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja muita tuotteita seka harjoittaa tdman toiminnan
yhteensopivaa toimintaa.  Ruokatarvikkeita |\ myydadn myymaloissd ja
vahittaiskauppiaiden tarjoamilla verkkosivuilla.

Purefun on koiranomistajille suunnattujenituotteiden, kuten koiranruoan ja
koiranherkkujen, véhittaismyyja. Myynti tapahtutiyrityksen verkkosivuston kautta
verkkotunnuksella doggie.ses

Asian kasittely patentti- ja markkinaoikeudessa

Doggy nostipvuoden 2021 'marraskuussa patentti- ja markkinaoikeudessa kanteen
Purefuniap, vastaan. Kyseisessapasiassa Doggy vaati tdmadn asian kannalta
merkityksellistlta osin, ‘ettd tuomioistuin kieltdd Purefunia sakon uhalla
kayttaméastd | merkkia DOGGIE elinkeinotoiminnassa myydessédan eldimille
tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja muita eldimille tarkoitettuja tuotteita ja tarvikkeita
ja velvoittaa Purefunin maksamaan Doggylle hyvityksend 150 000 kruunua (SEK)
korkoineen.

Kanteensa perusteluina Doggy esitti, siltd osin kuin se on nyt kasiteltdvan asian
kannalta merkityksellistd, olennaisilta osin seuraavaa. Doggy on muun muassa
kansallisesti rekisterdidyn sanamerkin DOGGY — joka on rekisterdity luokkaan 31
kuuluvia eldimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita varten — haltija ja toiminimen
Doggy AB haltija. Purefun harjoittaa toimintaa verkkotunnuksella doggie.se.
Purefun markkinoi ja myy erilaisia Kkoirille tarkoitettuja tuotteita ja tarvikkeita,
mukaan lukien eldimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja puruesineitd.
Elinkeinotoimintaa harjoitetaan tunnusmerkilla DOGGIE. Doggy ei ole antanut
Purefunille lupaa kayttdd kyseistd tunnusmerkkid. Doggyn tavaramerkkien ja
toiminimen kattamat tavarat ja palvelut ja Purefunin tunnusmerkilla DOGGIE
tarjoamat palvelut ovat samoja tai ainakin suuressa mé&arin samankaltaisia.
Viimeksi mainittu merkki on liséksi huomattavan samankaltainen kuin Doggyn
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tavaramerkki ja toiminimi. Purefun loukkaa Doggyn yksinoikeutta tavaramerkkiin
ja toiminimeen. On kohtuullista, ettd Purefun velvoitetaan maksamaan 150 000
SEK:n hyvitys tavaramerkin ja toiminimen kaytosta.

Purefun riitautti Doggyn esittdméat vaatimukset ja toteamuksen siité, ettd Purefun
loukkaa sen tavaramerkkeja ja toiminimed, koska Purefunin mukaan merkit eivét
ole erottamiskykyisid. Purefunin mukaan erottamiskyky on joka tapauksessa
hyvin heikko. Liséksi tavaroiden ja tavaramerkin vélinen samankaltaisuus on
vahainen, joten sekaannusvaaraa ei ole. Purefunin mukaan doggie.se-sivustolla
tapahtuva myynti koskee suurelta osin muita koiranomistajille suunnattuja
tavaroita kuin koiranruokaa ja koiranherkkuja.

Patentti- ja markkinaoikeus hyvaksyi Doggyn esittamat vaatimukset,
Tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd yhtdaltd Doggyn tavaramerkkien ja
toiminimen ja toisaalta Purefunin merkin vélilla ol sekaannusvaara ja etté4
Purefunin [kyseisen merkin] kayttd loukkasi .Doggyn oikeuksia: s Mainitun
tuomioistuimen mielesta oli nain ollen perusteltua kieltada Purefunia“kayttamasta
merkkia ja velvoittaa Purefun maksamaan kohtuullinen hyvitys.

Patentti- ja markkinaoikeus tutki ensin, oliko Purefuninymerkin ja Doggyn
sanamerkin valilla sekaannusvaara, minka se katsel vahwistetuksi, ja totesi sitten,
ettei toiminimen osalta ollut aihetta paatya muunlaiseen arvioon.

Asian kasittely patentti- ja markkinaylioikeudessa

Purefun on valittanut patentti-_ja.markkinaoikeuden tuomiosta ja vaatinut, ettd
patentti- ja markkinaylioikeus hylkaa,Doggyn vaatimukset. Asianosaiset ovat
esittaneet muutoksenhakutuomioistuimessa péadosin samat perustelut kuin
alioikeudessa.

Patentti- ja markkinaylioikeudessa kaydyssa menettelyssa on tullut esille unionin
oikeudef tulkintaa koskewia kysymyksia.

Asian kannalta merkitykselliset kansallisen oikeuden ja unionin oikeuden
saannokset

Ruotsineikeus

Tavaramerkkilaki (varumérkeslagen (2010:1877)

Lailla pannaan taytantoon muun muassa jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsaddannon  ldhentdmisestda 16.12.2015 annettu Euroopan
parlamentin ~ ja  neuvoston  direktiivi (EU) 2015/2436  (j&ljempéna
tavaramerkkidirektiivi).
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Tavaramerkkilain 1 luvun 8 8:n mukaan toiminimen tai muun kaupallisen
nimityksen (ndringsk&nnetecken) haltijalla on yksinoikeus tunnusmerkkiin tavaran
tunnusmerkkina.

Tavaramerkkilain 1 luvun 10 §:ssé sd&det&én lisaksi, ettd tavaramerkkilain 1 luvun
8 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin merkitsee, ettd kukaan muu
kuin haltija ei saa ilman tdmén suostumusta kdyttaa elinkeinotoiminnassa tavaroita
ja palveluja koskevaa merkkid, jos merkki on sama tai samankaltainen kuin
tavaran tunnusmerkki ja jos sitd kdytetddn samanlaisten tai samankaltaisten
tavaroiden tai palvelujen yhteydessd, jos on olemassa sekaannusvaara, mukaan
lukien vaara merkin kayttdjan ja tavaran tunnusmerkin haltijan,, valisesta
mielleyhtymasté.

Tavaramerkkilain 8 luvun 3 8:n mukaan tuomioistuin_voi tavaramerkkilain 1
luvun 8 8:n mukaisen tavaran tunnusmerkin haltijan saatimuksesta kieltaa sakon
uhalla tavaramerkkia loukkaavaa henkil6a jatkamasta loukkausta.

Tavaramerkkilain 8 luvun 4 §:n mukaan tavaramerkkia loukkaavan henkilon on
maksettava hyvitys tavaramerkin kaytosta.

Toiminimilaki (Lagen (2018:1653) om'féretagsnamn)

Toiminimilain 1 luvun 1 8:n & momentin mukaan»toiminimi on nimi, jolla
elinkeinonharjoittaja  harjoittaa toimintaansa. Saman pykélan kolmannen
momentin mukaan “kaupallinen nimitys” ‘on yhteinen nimitys toiminimelle ja
toissijaisille tunnuksille.

Toiminimilain 1 luvun 258:n mukaan elinkeinonharjoittaja saa yksinoikeuden
toiminimeenrekisteroiméll& taiwakiinnuttamalla toiminimen.

Toiminimilain 2 luvuml 8:n mukaan toiminimi voidaan rekisterdida vain, jos se
on omidan ‘erottamaan \haltijan toiminnan muiden toimijoiden toiminnasta.
Kyseisen'pykalan toisesta momentista ilmenee, ettd arvioitaessa, onko toiminimi
erottamiskykyinen,;seng0tettava huomioon toiminimen kayton kesto ja laajuus.
Liséksi ilmenee, ettd jos toiminimi muodostuu ainoastaan toiminnan laadun tai
toiminnassa tarjetun tuotteen tai palvelun yleisestd nimityksesta tai jos toiminimi
muodostuu ainoastaan yleisesti kaytetystd paikannimestd tai vastaavasta,
toiminimen ei sellaisenaan ole katsottava olevan erottamiskykyinen. Jos toiminimi
sisaltdd nimityksen, kuten osakeyhtid, avoin yhti6 tai taloudellinen yhdistys, tai
tallaisen nimityksen lyhenteen, tatd nimitysté ei oteta huomioon arvioinnissa.

Unionin oikeus

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT)

SEUT 34 ja SEUT 35 artiklassa madarataan, ettd tuonnin ja viennin maaralliset
rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat Kiellettyja
jasenvaltioiden valilla.
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SEUT 36 artiklassa méaaratéén, ettd SEUT 34 ja SEUT 35 artiklan mé&araykset
eivat estd tuontia tai vientid koskevia Kkieltoja tai rajoituksia, jotka ovat
perusteltuja muun muassa teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Tavaramerkkidirektiivi

Tavaramerkkidirektiivin 1 artiklan mukaan tavaramerkkidirektiivid sovelletaan
kaikkiin tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity jasenvaltiossa tai joiden
rekister6imiseksi téllaiseksi merkiksi on tehty hakemus jasenvaltiossa.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, ettd tavaramerkkia ei saa
rekisterdida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitattomaksi, josyyleison
keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaaray, tavaramerkiniyja
aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymé&std seny, vuoksi, etta
tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempt tavaramerkki tai etta
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat ‘samoja tai
samankaltaisia.

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdasta \llmenee,etta “jasenvaltiot voivat
saataa, ettd tavaramerkkid ei saa rekisterdida, Jos oikeus muuhun
elinkeinotoiminnassa kéytettyyn merkkiin on saatu ennen_paivad, jona hakemus
my6hemman tavaramerkin rekisterdimiseksiven tehtys, ja kyseisen merkin haltijalla
on oikeus kieltdd mydhemmaén tavaramerkin Kayttdminen. Direktiivin 5 artiklan 4
kohdan b alakohdasta ilmepee, lisaksi, ettétavaramerkin kayttd voidaan kielta
muun kuin 2 kohdassa tai taman kohdan a‘alakohdassa tarkoitetun aikaisemman
oikeuden nojalla ja erityisesti,josskyseessaon teollisoikeus.

Direktiivin 10 artiklan'l kehdan mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisteréinnin
perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan b
alakohdan mukaantavaramerkin “haltijalla on oikeus estda kaikkia kolmansia
osapuolia ilman hanenisuostumustaan kayttdmasté elinkeinotoiminnassa mitaan
merkkidtavaroita tai palveluja varten, jos merkki on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkki ja'sitd kaytetadn samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten ‘kuin \ne, joitavarten tavaramerkki on rekisterdity, jos tdma aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara merkin ja
tavaramerkin vélisestd mielleyhtymastd. Direktiivin 10 artiklan 3 kohdan d
alakohdasta seuraa lisaksi, ettd 2 kohdan nojalla voidaan kielt&4 erityisesti merkin
kaytto litke- tai toiminimena taikka liike- tai toiminimen osana.

Direktiivin 39 artiklan 1 kohdan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten
tavaramerkin rekisteréintid haetaan, on luokiteltava tavaroiden ja palvelujen
kansainvalisesta luokituksesta tavaramerkkien rekistergimista varten 15.6.1957
tehdylld Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjarjestelmén mukaisesti.
Direktiivin 39 artiklan 2 kohdasta ilmenee liséksi, ettd hakijan on yksil6itava
tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittdvan selkeésti ja tdsmallisesti, jotta
toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkastaan talla perusteella
maéarittad haetun suojan laajuuden.
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Unionin oikeuden tulkintaa koskevien kysymysten esittdmisen perusteet
Ristikkaissuoja

Tavaramerkkilain mukaan toiminimen haltijalla on yksinoikeus toiminimeen
tavaran tunnusmerkkind. Tdma merkitsee esimerkiksi sité, ettd sellaisen tavaran
tunnusmerkin kayttd, joka on sekoitettavissa toisen toimijan toiminimeen, voi
merkitd tavaramerkkilainsddddnnén  mukaisen toiminimeen  kohdistuvan
yksinoikeuden loukkausta (ns. ristikkédissuoja). Toiminimilain 1 luvun 3 8:n
mukaan tavaramerkin tai muun tavaran tunnusmerkin haltijalla on vastaavasti
yksinoikeus merkkiin kaupallisena nimityksena.

Tilanteessa, jossa asianosainen vaittad, ettd tavaran tunnusmerkin kayitd loukkaa
toiminimen rekisterdinnista johtuvaa tavaramerkkisuojaa, kyseiseen loukkaukseen
on néin ollen sovellettava tavaramerkkilain sddnnoksida¢Ruotsin tavaramerkkilailla
pannaan taytantoon tavaramerkkidirektiivi. Vaikka torminimea koskevaa oikeutta
ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla samalla tavalla kuin{tavaramerkkioikeutta,
toiminimiin ~ liittyvat  kysymykset  kuuluvat “ristikkdissuojan  vuoksi
yhdenmukaistettuun alaan.

Tavaramerkkidirektiivi ei sisalld tavaramerkkilain“Zmluvun 8 8:484 vastaavaa
ristikkéissuojaa koskevaa sadnnosta. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan
a alakohdasta ilmenee kuitenkinjjettd jasenvaltiot,voivat sdatéd, etta kaupallinen
nimitys (josta direktiivissd kéytetaan nimitysta “muu elinkeinokeinotoiminnassa
kaytetty merkki”) voi estdd myohemmadn tavaramerkin rekisterdinnin, jos merkki
oikeuttaa haltijan kieltam&anymyohemman, tavaramerkin k&yton. Direktiivissa ei
kuitenkaan tdasmenneté@umilla edellytyksilla toiminimen haltijalla voi olla oikeus
kieltad tunnusmerkin kayttéitavaramerkkina.

Rekisteroidysta toiminimesté seuraava tavaramerkkioikeus

Toiminimen “rekisteréinti, tarkoittaa, ettd toiminimen haltija saa automaattisesti
suojan ikadn kuin kysgessa olisi rekisterdity tavaramerkki. Voimassaolevan
kansallisen oikeudengjdrjestelman mukaan ei edellytetd, ettd elinkeinonharjoittaja
on kayttanytteiminime&an tavaran tunnusmerkking, jotta merkki voidaan suojata
tavaran tunnusmerkkind. Jos esimerkiksi toiminimed ei ole lainkaan kéytetty
tavaran, tunnusmerkking, toiminimen haltijalla on silti suojaa sitd vastaan, etté
joku muu, kayttad sellaista tavaran tunnusmerkkié, joka on sekoitettavissa
toiminimeen. Suojan voidaan tallaisessa tapauksessa katsoa koskevan toiminimeé
mahdollisena tavaran tunnusmerkkina.

Rekister6idysta toiminimestd johtuva tavaramerkkioikeus on kuitenkin voimassa
vain silla toimialalla, joka mainitaan toimialan kuvauksessa, jonka yhtié on
rekisterdinyt yhdessd toiminimen kanssa. Toiminta on ilmoitettava sen laadun
mukaisesti, ja se on kuvailtava ja rajattava niin selkedsti, ettd se on helposti
kaikkien yhtiotd koskevia tietoja haluavien ymmérrettdvissd. Ndin ollen ei riit,
ettd toimialan kuvauksessa esimerkiksi ilmoitetaan, ettd yhtio aikoo harjoittaa
kauppatoimintaa, vaan tallaisessa tapauksessa on myds ilmoitettava, millaisilla
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tavaroilla yhti6 aikoo kéyda kauppaa. Yhtion on ndin ollen ilmoitettava toiminnan
ala tai alat, jolla tai joilla se aikoo toimia. Toimialan kuvauksen suhteen ei
kuitenkaan ole olemassa sellaisia muita vaatimuksia kuin rekisterdityjen
tavaramerkkien osalta sovellettava luokittelujarjestelma tai selkeyttd ja
tasmaéllisyytta koskevat vaatimukset.

Kun tavaran tunnusmerkkid verrataan toiminimeen, on ndin ollen arvioitava
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta sen perusteella, koskeeko tavaran
tunnusmerkki tavaroita tai palveluja, jotka liittyvat toiminimen osalta
rekisterdityyn toimialan kuvaukseen. Koska toiminimen kaytolle tavaran
tunnusmerkkina ei ole asetettu vaatimuksia, on mahdollista katsoa, €ttd Ruotsin
tavaramerkkilain 1 luvun 8 8:ss& sd&nnoksen sanamuedolla “myonnetadn
toiminimen rekisterdinnin kautta laajempi tavaramerkkioikeudellinen‘sueja kuip
tavaramerkin rekisteréinnill&.

Koska toimialan kuvausten osalta ei mydskaan ole olemassa luokittelujarjestelmaé
tai  nimenomaisia  vaatimuksia selkeyden “ja  tasmallisyyden osalta,
sekaannustapauksissa voi syntyd myos tilanne, jossa on, vaikea arvioida,
minkalaisia tavaroita tai palveluja on Vverrattava keskenaan tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa. Arviointi on talloin todellisuudessa
tehtdva siten, ettd tavaroita tai palvelujaparvioidaan suhteessa siihen toimialaan,
jolla toiminime& kaytetaan. Talla erityissaantelylla suhteessa
tavaramerkkioikeuteen on merkitystd “toimintmen tavaramerkkioikeudellisen
suojan laajuuden kannalta, ja‘on mahdollista katsoa, ettd sen osalta ilmaistaan, etta
toiminimen rekisteréinnin kautta syntyy-laajempi tavaramerkkioikeudellinen suoja
kuin tavaramerkin rekisterginnin’kautta.

Tosiasiallistay, kayttod, “keskeva <vaatimus on  direktiivin  mukaisen
tavaramerkkisuojan. olennainen edellytys. N&in ollen nousee esille kysymys, onko
direktiivi esteend “sille; ettd kansallisessa lainsdddanndssd mydnnetddn
tavaramerkkioikeudellinen sueja toiminimelle ilman, ett4 sita kdytetddn tavaroiden
ja palvelujen alkuperaa @soittavana merkintédnd. Vastaavasti herédd kysymys siité,
voikoytavaramerkkisuoja koskea sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat
toimialan‘kuvauksen ptiriin, mutta joita ei ole tosiasiallisesti kaytetty silla alalla,
jota toimialan‘kuvaus koskee.

Tallamnen kansallinen sdantely voisi johtaa siihen, ettd olisi periaatteessa
mahdollista kiertdd vaatimus siitd, ettd on ilmoitettava selkedasti ja tdsmallisesti,
minkalaisille tavaroille tai palveluille tavaramerkkisuojaa haetaan. Se, ettad
jasenvaltio myontéé elinkeinonharjoittajalle tavaramerkkisuojan laajemmin tai
erilaisin edellytyksin kuin tavaramerkkidirektiivissd s&é&detédan, voi nain ollen
luoda esteitd muille elinkeinonharjoittajille, jotka myyvét tavaroita tai palveluja
rajojen yli, koska niiden voidaan vdittdd jésenvaltiossa loukkaavan
tavaramerkkioikeuksia, jotka eivat perustu unionin oikeuteen. Td&ma voi siten
vaikuttaa tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen. Voidaan Kkysya,
luodaanko kansallisella sdantelylld, joka — kuten nyt késiteltdvasséd asiassa —
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poikkeaa tavaramerkkidirektiivistd, elinkeinoharjoittajiin  kohdistuvia esteitd
harjoittaa rajatylittdvaa toimintaa.

35 Jotta patentti- ja markkinaoikeudellinen muutoksenhakutuomioistuin voi ratkaista
asian tuomionsa, se tarvitsee vastauksen jaljempan4 esitettyihin kysymyksiin.

Tulkintakysymykset

36  Kysymykset koskevat tavaramerkkidirektiivin tulkintaa ja ovat seuraavat:

1.

Onko tavaramerkkidirektiivin sadnnosten ja erityisesti ‘L, “artiklan ja
5 artiklan 4 kohdan, tarkasteltuina Euroopan unioningtoiminnasta tehdyn
sopimuksen ja tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta \koskevan
unionin oikeuden perusperiaatteen valossa, kanssa, yhteensopivaa, etté
kansalliseen oikeuteen sisaltyy jarjestelmd, “jonka mukaan-aikaisempi
toiminimed koskeva oikeus voi olla peruste, kieltédéamyéhemman tavaran
tunnusmerkin kayttdé koko toimialalla, jota wvarten “t@iminimi on
rekisterdity, ilman, etta edellytetddng etta kyseista,toiminimea on kaytetty
tavaroiden ja palvelujen erottamiseen?

2. Jos ensimmadiseen Kkysymykseen “wvastataan kieltdvasti, onko

tavaramerkkidirektiivin  ja “\yleensa unionin oikeuden kanssa
yhteensopivaa, ettd torminimi; jota sellaisenaan kaytetddn merkkiné
tietynlaisten tavaroiden talpalvelujen erottamiseksi toimialalla, jota
varten toiminimi, on_rekistergity,» on peruste kieltdd myO6hemman
tavaran tunnusmerkin~ kayttd “muiden kuin niiden tavaroiden tai
palvelujen lajiem,osalta, joiden merkkind toiminimed kdytetdan?

[--]



