
บทที่ 3

การปรับใช ้กฎหมายก ับข ้อพ ิพาทโดเมนฌมฃองประเทศสหรัฐอฌริกา

จาก!]ญหาหลากหลายรูปแบบท่ีเกิดข้ึน จำเป็นจะต้องมีการทบทวนนโยบายและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแต้งระหว่างเคร่ืองหมายการค้าและโคเมนเนม จากการพิจารณาพบว่า ผู้ใช้ 
กฎหมายในป็จธุบันไค้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าโดยใช้โดเมนเนม อย่างไรก็ 
ตาม อาจต้องมีการพิจารณาในอีกต้านพร้อมกันด้วยว่า ข้อกล่าวอ้างตามหลักในกฎหมายเคร่ือง 
หมายการค้าก็สามารถนำมาใช้ริดรอนการใช้โคเมนเนมท่ีชอบด้วยกฎหมายไต้เช่นกัน ดังน้ัน การจะ 
นำหลักใด  ๆ มาปรับใช้กับ!เญหาข้อพิพาทโคเมนเนมจึงต้องคำนึงถึงสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย 
ด้วย มีการเสนอแนะหลักในการพิจารณาเม่ือจะปรับหรือหาหลักในการจัดการกับปีญหาข้อพิพาท 
โดเมนเนมดังน้ี1

1. ควรมีข้อจำกัดสำหรับผ ู้รับจดทะเบียนโคเมนเนมในการร ับ จดทะเบียนและการโอน 
โดเมนเนม และควรมีการกำหนดเรื่องค่าเสียหายในกรณีลูกค้าของตนมีความร ับ ผิดในเร่ืองละเมิด 
เคร่ืองหมายการค้า เพราะหากไม่มีการกำหนดไว้ก็จะเสมือนเป็นการบังดับให้ผูร้ ับ จดทะเบียนทำ 
หน้าที่ตัดสินประเด็นข้อขัดแย้งในเรื่องเครื่องหมายการค้า ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ผู้รับจดทะเบียนมักมี 
นโยบายในการแค้ปีญหาท่ีเป็นคุณกับฝ่ายเข้าของเครื่องหมายการค้ารายใหญ่มากกว่า หากจะผลัก 
ความรับผิดทางกฎหมายของบุคคลที่สามในการละเมิดเครื่องหมายการค้าไปให้ผู้รับจดทะเบียน ผู้ 
รับจดทะเบียนก็จะหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากสุด วิธีท่ีง่ายวิธีหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายก็ 
คือ ให้เข้าของเคร่ืองหมายการค้ารายใหญ่เป็นฝ่ายชนะโดยยอมเสียค่าเสียหายให้กับผู้ใช้รายย่อยท่ี 
เหลือ

2. ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้โคเมนเนม อาจต้องมีการพิจารณาหลักเร่ืองการเส่ือมทอน 
เคร่ืองหมายการค้าเพอไม่ให้มีการแค้บีญหากรณีท่ีมีผู้ใช้โดยชอบกฎหมายหลายรายโดยใช้หลักการ 
ละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า ส่ิงท่ีต้องคำนึงก็ดือ การใช้ในฐานะเป็นโคเมนเนมน้ันไม่เข้าข่ายมีคุณ 
ลักษณะเหมือนเคร่ืองหมายการค้าเช่นในเร่ือง ขอบข่ายทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของเขตอำนาจ 
ศาลหรือความต่างกันในเร่ืองตัวพิมพ์แต่อย่างใด ความขัดแย้งระหว่างเข้าของเคร่ืองหมายท่ีชอบด้วย 
กฎหมายหลายรายเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเก่ียงไค้ แต่การใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าเพียงอย่างเดียว 
ก็ไม่อาจเป็นหลักในการแค้ปีญหาท้ังหมดไต้ อย่างไรก็ตาม แนวคิดท้ังเร่ืองการละเมิดเคร่ืองหมาย

1 M ilton Mueller, "Trademarks and Domain Names ะ Property Rights and Institutional 
Evolution in Cyberspace," Graduate Program in Telecommunications and Network Management, 
Syracuse University School o f Information Studies ะ pp.l 1-12.
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การค้าและการเสือมทอนเคร่ืองหมายการค้าจะต้องไม่ยอมให้เจ้าของเครื่องหมายใช้สิทธิในการ 
ควบคุมตัวอักษรท่ีใช้เป็นโดเมนเนมโดยไม,มีการพิจารณาว่าไค้มีการใช้ในลักษณะใด

อย่างไรก็ตาม การหาแนวทางกฎหมายในการแค้ปีญหาข้อพิพาทโคเมนเนมก็ควรต้อง 
พิจารณาถึงหลักเดิมท่ีมีอยู่ก่อน เน่ืองจากข้อพิพาทแต่ละเร่ืองมีป็ญหาและรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน 
ไป หลักกฎหมายบางหลักอาจนำมาปรับใช้กับข้อพิพาทในบางลักษณะไค้ แต่ไม่สามารถใช้ไค้กับ 
ป็ญหาในอีกลักษณะหน่ึง นอกจากน้ีหากเป็นกรณีท่ีไม่อาจปรับหลักในกฎหมายใด  ๆ ท่ีมีอยู่เข้าใช้ 
ไค้ก็อาจจำเป็นต้องวางหลักกฎหมายเฉพาะเรื่องข้ึนใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากท่ีสุด 

จากข้อพิพาทกรณีต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นและไค้มีการนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาพบว่าไค้มีการนำหลักในเรื่องตังนี้มาใช้และยังมีการวางหลักใหม่ข้ึนด้วย

1.การปรับไข้หลักเร่ืองการละเมีดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า
1.1 หลักท่ัวไป
โดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการคือ ประการท่ี 

หน่ึง เพ่ือจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เคร่ืองหมายการค้า และประการท่ีสองเพ่ือให้ 
ความคุ้มครองแก่สิทธิแก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า2ข้อมูลการเป็นเจ้าของเคร่ือง 
หมายการค้า และการคุ้มครองสิทธิน้ันจะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจะให้ความคุ้มครองมาก 
ห้อยเพียงใดก็มักจะข้ึนอยู่กับว่าเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไค้แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าของเคร่ืองหมาย 
การค้าตามวิธีที่กฎหมายกำหนดโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ แต่ก็มิไค้หมายความว่ากฎหมายเคร่ือง 
หมายการค้าจะไม่คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่จดทะเบียนเลย หากแต่อาจไค้รับ 
ความคุ้มครองลดหล่ันลงไปดิวยหลักเกณฑ์กฎหมายท่ีแตกต่างกัน ตังน้ัน วัตถุประสงค์หลักของ 
กฎหมายเครื่องหมายการค้าท่ีเห็นไค้ชัดเจนท่ีสุดก็คือ การปกป็องผลประโยชน์ของเจ้าของเคร่ือง 
หมายการค้าและผู้บริโภคในตลาดสินค้าหน่ึง  ๆน่ันเอง3

กฎหมายท่ีสำคัญได้แก่ Trademark Act 1946 ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงปีจจุบันมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดย Trademark Amendments Act of 1999 โดยเพ่ิมหลักเร่ืองการเสือมทอนเคร่ืองหมายท่ีมี 
ช่ือเสียง กฎหมายน้ีกำหนดเร่ืองการจดทะเบียนและคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ในทางการค้า 
โดยไค้เพ่ิมหลักการท่ีว่า เคร่ืองหมายท่ีก่อให้เกิดการเส่ือมทอนอาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนหรือ

2 ยรรยง พวงราช, “กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าคุ้มครองใคร,” วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 2 (2528) ะ 1-7.

3 ธัชชัย คุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเคร่ือง 
หมายการค้า พ.ศ. 2534 (ก'เงเทพมหานคร), หน้า 6-7.
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ระงับการใช้ได้ตามบทบัญญัติท่ีกำหนด การร้องขอให้ระงับการจดทะเบียนอาจมีได้ไนกรณีการทำ 
ให้เสือมค่าด้วย

การบรรเทาความเสียหายกรณีการเสือมทอนเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงอาจมีได้ทั้งการส่ัง 
ห้าม การกำหนดค่าเสียหาย และการทำลายวัตธุท่ีผิดกฎหมาย บทบัญญัติท่ีแด้ไขน้ียังไห้รัฐและ 
หน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐ หรือหน่วยงานใด  ๆ ท่ีทำการในนามของรัฐสละสิทธิในความคุ้มกัน 
(Sovereign Immunity) ในการถูกดำเนินคดีภายใด้กฎหมายดังกล่าว

ส่วนกฎหมายของอังกฤษท่ีสำคัญได้แก่ Trademark Act 1994 ในการจดทะเบียนเคร่ือง 
หมายการค้าของอังกฤษจะสามารถดำเนินการได้ 2 ทางคือ4

1. ขอรับ กับ U .K . Patent Officer ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี หรือ
2. ขอรับในฐานะเป็น Community trademark ภายใด้ European Community Law
ตาม Trademark Act 1994 มีหลักในการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า แยกเป็น 3 หลักใหญ่ 

ท่ีสำคัญคือ5
(1) การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าท่ัวไปท่ีได้รับการจดทะเบียน
บุคคลธรรมคาหรือนิติบุคคลใดหากนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อ่ืนไป 

ใช้ประโยชน์โดยมิชอบจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายน้ี โดยองค์ประกอบการกระทำผิดมีเง่ือนไข 
สำคัญคือ ทำละเมิดโดยปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการค้า (Infringement) โดยต้องกระทำเพ่ือ 
ประโยชน์ในทางการค้า (In the course o f business) และต้องเป็นการใช้ประโยชน์กับสินค้าหรือ 
บริการในทางการค้าเท่าน้ัน และเคร่ืองหมายท่ีใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้าย 
กับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืนท่ีได้จดทะเบียนแล้ว

(2) การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย (Well-known mark)
กฎหมายให้ความคุ้มครองในชุดน้ีด้วยแม้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวจะไม่จดทะเบียนใน

ประเทศอังกฤษก็ตาม เง่ือนไขคือ มีการกระทำละเมิดโดยปลอมแปลงหรือเลียนเคร่ืองหมายการค้าท่ี 
มีช่ือเสียงแพร่หลายโดยปราศจากสิทธิ หรือนำไปใช้โดยไม,เป็นธรรมแก่เจ้าของและทำให้ช่ือเสียง 
ของเคร่ืองหมายน้ันเสือมเสียก็จะมีความผิดตามกฎหมายน้ี เจตนาในการให้ความคุ้มครองในเร่ืองน้ี 
ถือหลักในมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยเร่ืองการให้ความคุ้มครองแก่เคร่ืองหมายการ 
ค้าท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย

4 Michael Chissick, Field Fisher Waterhouse and Alistair Kelman, Electronic 
Commerce : Law and Practice (London ะ Sweet & Maxwell, 1999) ะ p. 19.

5 ไพบุลย์ อมรภิญโญเกียรติ, “ความคุ้มครองทางกฎหมายของโตเมนเนม (Domain Name) 
บนอินเตอร์เนต,” (กรุงเทพมหนคร : บริษัทท่ีปรึกษากฎหมายสากลจำกัด, 2542) (อัดสำเนา).
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(3) การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในส่วนของการลวงขาย ( Passing off)
ความผิดตามฐานน้ีประกอบด้วยเง่ือนไขสำคัญคือ การกระทำดังกล่าวต้องก่อให้เกิดความ 

เสือมเสียแก่ช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการด้าและทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าเคร่ืองหมายการด้า 
ท่ีนำมาใช้เป็นของบุคคลน้ัน ซ่ึงหลักเกณฑ์น้ีมีส่วนคล้ายคลึงคับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 
ของไทย

โดยท่ัวไปการลวงขายอาจแบ่งได้ 3 ประ๓ ทคือ6
1. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยตรง (Direct intentional false representation) เป็น 

กรณีที่ผู้กระทำต้ังใจที่จะแสดงแหล่งท่ีมาของสินด้าหรือบริการให้บิดเบือนไปจากท่ีเป็นจริง เช่น 
แสดงต่อผู้บริโภคว่าสินด้าบริการของตนมาจากแหล่งเดียวคับสินคาบริการท่ีมีช่ือเสียง หรือกรณีท่ีผู้ 
ผลิตให้สินค้าบริการท่ีมาจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่แจ้งผู้บริโภคว่ามีการสับเปล่ียน

2. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยทางออม (Indirect false representation) อาจทำได้โดย 
การลอกเลียนหรือปลอมแปลงเคร่ืองหมายการด้า เคร่ืองหมายบริการ หีบห่อ ช่ือทางการค้าหรือการ 
ขายสินค้าของตนเองโดยใช้ตัวอย่างสินค้าหรือรูปตัวอย่างท่ีเป็นของผู้อ่ืน

3. การสนับสนุนในการลวงขาย (Contributory passing off) เป็นกรณีท่ีคู่แข่งขันทางการค้า 
สนับสนุนให้มีการลวงขายโดยปรากฎถึงเจตนาในการชักชวนหรือแนะนำให้ผู้ขายรายย่อยลวงผู้ 
บริโภคว่าสินค้าบริการของตนเป็นของคู่แข่งขันรายอ่ืน

สำหรับประเทศเยอรมนีนั้น มีการคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าและช่ือ 
ทางการค้าในกฎหมาย Markengesetz หรือ MarkenG มาตรา 14(2) โดยวางหลักห้ามบุคคลท่ีสามใช้ 
เคร่ืองหมายในทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ในกรณีท่ี7

นคร่ืองหมายน้ันมีเอกลักษณ์หรือคล้ายคลึงกับเคร่ืองหมายการค้า และ
2.ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้เคร่ืองหมายมีเอกลักษณ์หรือคล้ายคลึงกับเคร่ืองหมายการ 

ค้า โดยมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนกับสาธารณชนรวมทังอาจคาดหมายถึงความเก่ียว 
ข้องกับเคร่ืองหมายการค้าน้ัน

ส่วนกรณีช่ือทางการค้าน้ัน ใน มาตรา 15(2) ไค้วางหลักห้ามในการใช้ช่ือทางการค้าหรือ 
เคร่ืองหมายท่ีคล้ายคลึงในทางการค้าท่ีน่าจะก่อให้เกิดความสับสนกับเคร่ืองหมายท่ีมีการคุ้มครอง

6 Margareth Barrett, Intellectual Property ะ p.107.
7 Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of 

Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal o f Law and 
Technology (December 1, 2000) : p.13.
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เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องการป้องกันทารใช้โดฌนเนมที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมายแล้ว พบว่า ท้ังสองประเทศให้ความคุ้มครองแก่ท้ังเคร่ืองหมายการด้าท่ีจดทะเบียนและไม่ 
จดทะเบียน หากเป็นการใช้ในทางการค้า

ข้อแตกต่างคือ ศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดความสับสน เว้นแต่จะปรากฎ 
ซ่ึงการแข่งขันในเรื่องสินค้าหรือบริการระหว่างคู่กรณีบนเว็บไซที ขณะท่ีศาลเยอรมันจะถือว่า ผลิต 
ภัณฑ์ท่ีมีการแข่งขันก็คือตัวเว็บไซท์น่ันเอง

กรณีพิพาทโดเมนเนมท่ีศาลได้มีคำพิพากษาโดยอาศัยหลักเร่ืองการละเมิดสิทธิในเคร่ือง 
หมายการค้า มีตัวอย่างตังต่อไปน้ี

1.2 การปรับใช้กฎหมาย Lanham Act ของสหรัฐอเมริกากับข้อพิพาทโดเมนเนม
ก.คดี Digital Equipment Corporation และ Altavista Technology, Inc.
เป็นกรณีพิพาทระหว่าง Digital Equipment Corporation โจทก และ Altavista 

Technology, ïnc. จ้าเลย8 โจททีและจำเลยพิพาทกันในเร่ืองสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าบน 
อินเตอร์เนีต ท้ังสองฝ่ายต่างเป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ต โจทก์เป็น 
บริษัทในรัฐแมสชาชุเซ็ทส์เจ้าของบริการ “ Search-engine” ใน World Wide Web ท่ีรู้จักกันในนาม 
AltaVista ซ่ึงบริการน้ีเป็นเว็บไซท์ท่ีมีผู้เข้ามามากท่ีสุดใน World Wide Web โจทก์ยังเป็นผู้ขายผลิต 
ภัณฑ์ซอฟท์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์และบริการเก่ียวกับอินเตอร์เนีตในช่ือต่าง  ๆ เช่น AltaVista 
Directory, AltaVista Firewall, AltaVista Mail เป็นด้น แต่ธุรกิจตังกล่าวยังไม่รวมถึงการให้เช่าพ้ืน 
ที่โฆษณาบนเว็บไซท์

ส่วน AltaVista Technology, Inc. หรือ ATI เป็นบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนึยซ่ึงเดิมไม่ได้ใช้ 
ชื่อนี้ แต่เพ่ิงเปล่ียนมาใช้ในภายหลัง ในปี ค.ศ. 1996 จำเลยได้โอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของ 
จำเลยแก่โจทก์โดยมีค่าตอบแทน หลังจากนั้นโจทก์ก็ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อ 
“AltaVista” ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของช่ือบริษัทจำเลย คือ AltaVista Technology, Inc. แ ล ะ เป็น 
ส่วนหน่ึงของท่ีอยู่เว็บไซท์ของ ATI เองคือ “www.altavista.com” อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ีไม่รวมถึง 
สิทธิในการใช้ช่ือ AltaVista เป็นช่ือผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเสนอขาย

หลังจากมีการทำสัญญา ATI ได้ตีความสัญญาอย่างกว้างขวางโดยมีการเปล่ียนแปลงรูป 
แบบของเว็บไซท์ตนหลายคร้ัง ซ่ึงทางบริษัท Digital ก็ได้ทักท้างส่งคำเตือนอยู่หลายครังเช่นเคียว 
กัน การเปล่ียนแปลงเว็บไซท์ของ ATI มีตังนี

ดู Digital Equipment Corp. V .  AltaVista Technology, Inc., 960 F. Supp. 456 (D.
Mass.1997).

http://www.altavista.com
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1 .คร้ังแรก,ใน'ปี ค.ศ.!996 หลังจากทำสัญญากับ Digital ผู้เข้าเว็บไซท์ www.altavista.com 
ของจำเลยจะเห็นคำว่า AltaVista อยู่ส่วนบนของหน้าโดยไม,ติดกับช่ือบริษัท ATI แต่อย่างใด โดยมี 
การเสนอซอฟแวร์ของ ATI โดยใช้การคลิก (click) นอกจากน้ียังมีการเสนอการเช่ือมโยง (link)ไป 
ยังบริการ search engine ท่ีไม่ได้ระบุช่ือโดยมีข้อความว่า “ Search the internet.” ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ีก็ 
คือบริการด้นหา AltaVista ของบริษัท Digital น่ันเอง

2. ในปีเดียวกัน เว็บเพจของ ATI ได้เปล่ียนไป โดยช่ือ AltaVista ยังอยู่ในลักษณะเติม แต่ 
ข้างล่างจะมีป็ายโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ประเภทเดียวกับของโจทก์ อย่างไรก็ตามคร้ังน้ีบริเวณ 
ข้างล่าง search engine นอกจากข้อความว่า “search the Internet..” แล้วยังมีข้อความว่า “Digital’s 
AltaVista” ฝ่ายโจทก์ได้มีการส่งคำเตือนบอกกล่าวว่าจำเลยทำผิดสัญญาเน่ืองจากใช้คำว่า 
“Altavista” โดยไม,มีคำว่า Technology, Inc. และในเว็บไซท www.altavista.com มีการใช้ชือ 
“Altavista” ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นการใช้นอกจากท่ีได้อนุญาตใว็ไนสัญญาและ 
การผิดสัญญาในข้อดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้โจทก์เลิกสัญญาได้

3. หน่ึงเดือนหลังจากน้ันจึงมีการเปล่ียนรูปแบบเว็บไซท์โดยใช้อักษรตัวหนาขนาดใหญ่ 
คำว่า AltaVista ท่ีส่วนบนของหน้าและมีคำว่า Technology ขนาดเล็กกว่าเป็นอักษรธรรมดาและข้าง 
ล่างมีป็ายโฆษณาและการเช่ือมต่อโดยเขียนคำว่า “Search the Net with AltaVista ” (ซ่ึงก็คือบริการ 
ด้นหาของ Digital น่ันเอง) โดยใช้ “Clicking here” ดังน้ันเว็บไซท์น้ีจึงมีการเช่ือมต่อกับเว็บไซท์ 
ของ Digital

4. ในวันท่ี 28 ตุลาคมในปีเดียวกัน เว็บไซท์ของ ATI ได้มีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังโดยช่ือ 
AltaVista ยังคงเหมือนเดิมแต่ข้างล่างช่ือจะมีป็ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทท่ีไม่เก่ียวข้องและข้าง 
ล่างป็ายจะมีคำว่า “Click here for advertising information-reach millions every month” โดยข้าง 
ล่างจะมีการใช้รูปแบบกราฟฟิคท่ีเกือบเหมือนกับ search engine ของ Digital และมีข้อความว่า 
“search with Digital’s AltaVista” จึงเป็นการใช้ search engine ของ Digital ขณะทียังอยู่ในเว็บไซท 
ของ ATI

โดยหลังจากน้ัน 3 วัน Digital ได้ขอคำส่ังห้ามจากศาลในการท่ี ATI ได้ออกแบบเว็บไซท์ 
ให้มีลักษณะคล้ายกับของตน โดยATI มีรายได้จากเว็บไซท์และเว็บไซท์น้ันได้มีการเช่ือมต่อกับเว็บ 
ไซท์ของ Digital ซ่ึง ATI ได้ทำให้ผู้โฆษณารายอ่ืน ๆ เช่ือว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้ทุก 
วันโดยการโฆษณาท่ีเว็บไซท์ของตน ซ่ึงขณะนัน Digital ก็มีการให้เช่าพืนท่ีโฆษณาในเว็บไซท์ของ 
ตนอยู่เช่นกัน

จากการน้ี Digital จึงล้างสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการด้าและเคร่ืองหมายบริการ 
“AltaVista” โดยหลักสองประการคือ การใช้เคร่ืองหมายภายใต้หลักคอมมอนลอว์แกะการได้รับ 
โอนสิทธิในเคร่ืองหมายจาก ATI โดย Digital ได้ล้างว่าการท่ีเว็บไซท์ของ ATI ให้บริการท้ัง search 
engine และให้เช่าพ้ืนท่ีโฆษณาโดยใช้ช่ือ “AltaVista” กับท้ังสองบริการน้ีเป็นการละเมิดสิทธิใน

http://www.altavista.com
http://www.altavista.com
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เคร่ืองหมายการค้า “AltaVista” และเป็นการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมตาม Lanham Act และคอม 
มอนลอว้ ขณะท่ี ATI ไค้ต่อสัว่าการใช้คำว่า AltaVista ไค้รับอบุญาตตามท่ีกำหนดในสัญญาและ 
ศาลก็ไม่มีเขตอำนาจเหนือคคีน้ี

United States District Court for the District of Massachusetts ไค้มีคำตัดสินเมอวันที 12 
มีนาคม 1997 โดยมีคำส่ังห้ามจำเลยจากการกระทำต่อไปน้ี

1) ใช้เคร่ืองหมาย AltaVista ในการใด  ๆ นอกจากเป็น URL address คือ 
http://www.altavista.com และส่วนหนงของชอเตมบริษัทคอ “AltaVista Technology, Inc.”

2) ใช้เคร่ืองหมาย AltaVista ในการอ่ืนใดอีกนอกจากท่ีไค้รับอนุญาต เว้นแต่เว็บไซท์ตัง 
กล่าวหรือเว็บไซท์อ่ืน  ๆ จะแสดงไว้ชัดเจนว่า “AltaVista Technoipgy ไม่ใช่สาขาของ Digital 
Equipment Corporation, AltaVista Internet Software, Inc. หรอ AltaVista Internet Search Service 
โดยการค้นหาจะพบไค้ท่ีเว็บไซท์ http://www.altavista.digital.com”

3) ใช้คำว่า AltaVista เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการส่าหรับสินค้าบริการ 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์และบริการโฆษณา แต่ไม่จำภัคเพียงเท่าน้ี

4) การเช่ือมต่อไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริการค้นหาข้อมูล AltaVista ของ Digital 
บนเว็บไซท์ www.altavista.com หรือท่ีอ่ืน  ๆ ท่ีทำให้เกิดการเช้าใจผิดว่าเว็บไซท์ของ ATI เป็น 
บริการค้นหาข้อมูล AltaVista ของ Digital

5) กระทำการใด  ๆท่ีเป็นการละเมิดหรือเสือมทอนเคร่ืองหมายการค้า AltaVista หรือใช้ 
เคร่ืองหมายตังกล่าวโดยไม่ไค้รับอนุญาต

1.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนท่ีสำคัญ
ก. ประเด็นเร่ืองเขตอำนาจศาล
คดีนี District Court for the District of Massachusetts มีความเหนว่า ไม่ว่าจะอาศัยฐาน 

สิทธิในเร่ืองผิดสัญญาหรือละเมิดเคร่ืองหมายการค้าศาลก็มีเขตอำนาจเหนือ ATI ไค้โดยใช้หลัก 
“territorially based”9 ท่ีศาลสูงสุดเคยวางบรรทัดฐานไว้ ศาลเห็นว่าการกระทำท้ังสองของ ATI เช้า 
หลักในการจะใช้ long-aim statute ของรัฐแมสซาชุเซ็ตส์และการใช้เขตอำนาจศาลในกรณีนืก็เปีน 
ไปตามหลักในรัฐธรรมนูญ10

David R. Johnson and David G. Post, "Law and Borders, The Rise of Law in 
Cyberspace," 48 Stan. L. Rev. 1367, 1369-71 (1996).

10 ดู Foster-Miller, Inc. V. Babcock and Wilcox Canada, 46 F 3d 138, 144-55 ( Is' Cir. 
1995) (quoting Pritzker V . Yari, 42 F. 3d 53,66 ( l sl Cir. 1994) ; other citations omitted).

http://www.altavista.com
http://www.altavista.digital.com
http://www.altavista.com
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ศาลได้ประเมินหลักดังเดิมในเร่ืองเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลไปในทางท่ีเป็นผลต่อ 
เศรษฐกิจในยูคโลกาภิวัฒน์ (in the light of the increasing globalization of economy)11 ซ่ึงการใช้ 
อินเตอร์เน็ตในทางการค้าน้ีจะเป็นส่ิงทดสอบแนวคิดด้ังเดิมในเร่ืองเขตอำนาจศาลท่ีข้ึนอยู่กับดิน 
แคนต่อไป

จูดสำคัญในประเด็นนี้คือ คู่สัญญาได้ตกลงกันทำสัญญาครอบคลุมถึงเร่ืองกิจกรรมทาง 
การค้าบนอินเตอร์เน็ตและสัญญาก็ได้ระบุให้มีการตีความภายใต้และให้สอดคล้องกับกฎหมายของ 
รัฐแมสซาชุเซ็ตสั ATI ก็ได้ใช้อินเตอร์เนีตเข้าถึงผู้ใช้ในแมสซาชุเซีตส์โดยมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
และมีการขายอย่างห้อย 3 ครั้งอันเนื่องมาจากเว็บไซท์นั้น ศาลคดีน้ีมีการรับพิงถึงหลักความจริงท่ีว่า 
“บนอินเตอร์เน็ตนั้น สามารถส่งข้อความจากที่หนึ่งไปยังอิกที่หนึ่งได้โดยปราศจากอุปสรรคทาง 
กายภาพในเร่ืองที่บุคคลและสถานที่อยู่แยกจากกัน”12

สำหรับการใช้ long-arm statute ของศาลรัฐแมสซาชุเซ็ตส์มีการพิจารณาตามหลักสำคัญ 3 
ประการคือ

Lnารมีธุรกรรมทางธุรกิจในแมสซาชุเซีตส์ของ ATI เน่ืองจากสัญญาน้ีก่อด้ังสิทขิในการ 
ใช้เว็บไซท์ www.altavista.com และเว็บไซท์น้ีก็เป็นอุปกรณ์ในการมีกิจกรรมขายกับผู้อาศัยในรัฐ 
แมสซาชุเซ็ตสั ดังน้ันสัญญาน้ีจึงถูกทำข้ึนในลักษณะเป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมในรัฐแมสซาชุ 
เซ็ตส่ ซ่ึงศาลได้มีการวางหลักไว็ไนคดีหน่ึงว่า แม้เฉพาะการทำธุรกรรมกับผู้อาศัยในรัฐแมสซาชุ 
เซ็ตส์จะยังไม่พอเข้าหลักน้ี แต่การชักจูงในทางธุรกิจท่ีประสบผลสำเร็จไม,ว่าโดยจำเลยหรือคัวแทน 
จะมีผลเพียงพอท่ีจะเข้าหลักนี13 14

2. ข้อกล่าวหาเร่ืองละเมิดจากการกระทำในรัฐแมสซาชุเซีตส์ การท่ีจำเลยสร้างความเข้าใจ 
ผิดให้เกิดในรัฐแมสซาชุเซ็ตส์ทำให้เกิดฐานในการใช้เขตอำนาจศาลได้1" ศาลเห็นว่านอกจาก ATI 
จะไม่ป๋องกันไม,ให้เกิดการละเมิดจากการเข้าถึงผู้อยู่อาศัยในรัฐดังกล่าวแล้ว ยังมีเจตนาท่ีจะเปิด 
ตลาดท่ีน่ันด้วย

3. ข้อกล่าวหาเร่ืองละเมิดจากการกระทำนอกรัฐแมสซาชุเซ็ตส์ ในข้อน้ีกฎหมายกำหนดว่า 
ต้องเป็นการกระทำละเมิดในรัฐแมสซาชุเซีตส์ท่ีมีฐานมาจากการกระทำผิคท่ีอ่ืน ประกอบด้วยการ 
ชักจูงทางธุรกิจหรือการติดต่อท่ีต่อเน่ือง หรือมีรายได้หลักจากรัฐแมสซาชุเซ็ตส์

11 คู CompuServe V . Patterson, 89 F. 3d 1257, 1262 (6th Cir. 1996).
12 David R. Johnson and David G. Post, "Law and Borders, The Rise of Law in 

Cyberspace," 48 Stan. L. Rev. at 1370-71 (1996).
13 คู Tatro V . Manor Care, Inc., 416 Mass. 763, 767, 625 N.E. 2d 549 (1994).
14 คู Ealing Corp. V . Harrods LTD., 790 F. 2d 978,982 ( lsl Cir. 1986).

http://www.altavista.com
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ดัง'น้ัน การใช้ Long-arm statute กรณีน้ีจึงมีการตีความว่า เป็นการแทรกแซงใช้เขตอำนาจ 
ศาลเหนือบุคคลตามขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้ไว้ (an assertion of jurisdiction 
over the person to the limits allowed by the Constitution of the United States) ซ่ึงสะท้อนให้เห็น 
ว่า ทฤษฎีเขตอำนาจศาลท่ัวไปยอมรับในทฤษฎีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลเฉพาะ15 

ข. ประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
ตามข้อเท็จจริงน้ี Digital Equipment Corp. เป็นเว้าของบริการ search engine ท่ีI จักกัน'ใน 

นาม AltaVista และต่อมาบริษัทน้ีกีไดัเป็นเว้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการท้า AltaVista ท้วย ส่วน 
ATI เป็นเพียงผู้มีสิทธิใช้ช่ือดังกล่าวในสองกรณีเท่าน้ันคือ ใช้เป็นส่วนหน่ึงของ URL address และ 
เป็นส่วนหน่ึงของช่ือเต็มบริษัทเท่าน้ัน นอกจากน้ีกรณียังไม่ปรากฎว่ามีผู้อ่ืนนอกจากโจทก์หรือ 
จำเลยคัดท้านการใช้ช่ือดังกล่าวของโจทก์ ดังน้ัน โจทก์จึงเป็นผู้เดียวท่ีมีสิทธิใช้ช่ือดังกล่าวในฐานะ 
เคร่ืองหมายการท้าหรือเคร่ืองหมายบริการ

ค.ประเด็นเร่ืองจำนวนโดเมนเนมท่ีผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้ 
กรณีพิพาทน้ีไม่ไท้เป็นเร่ืองท้องการโดเมนเนมอันเดียวกันโดยตรงเพราะเว้าของเคร่ือง 

หมายการท้าอนูญาตจำเลยในการใช้ช่ือดังกล่าวเป็นโดเมนเนมอยู่แล้ว แต่เป็นเร่ืองการละเมิดสิทธิ 
ในเคร่ืองหมายการท้าโดยใช้โดเมนเนมเป็นเคร่ืองมือประกอบในการทำละเมิด ท้ังยังเป็นเร่ืองผิด 
สัญญาในการใช้โดเมนเนมด้วย

ดังน้ัน เม่ือจดทะเบียนโดเมนเนมไว้เพียงช่ือเดียวจึงไม,มีประเด็นเร่ือง cybersquatting ศาล 
ในคดีน้ีจึงไม่ไท้ตัดสินเร่ืองสิทธิในการใช้โดเมนเนมว่าเป็นของใคร แต่เป็นการมีคำส่ังห้ามตาม 
หลักกฎหมายเคร่ืองหมายการท้าอันเน่ืองมาจากการใช้โดเมนเนมในทางละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว 

ง. ประเด็นเร่ืองลักษณะการใช้โดเมนเนม
การใช้โดเมนเนมในกรณีน้ีเห็นไท้ชัดว่าเป็นการใช้ในทางการท้าเพราะเว็บไซท์ดังกล่าวมี 

การเสนอขายสันท้าและพ้ืนท่ีโฆษณา แม้เว้าของเว็บไซท์จะมีสิทธิในการใช้โคเมนเนมน้ันเป็น 
URL address แต่การใช้ดังกล่าวก็ละเมิดสิทธิของโจทก์ตามกฎหมายเคร่ืองหมายการท้า 

จ. ประเด็นเร่ืองการก่อให้เกิดความสับสน
กรณีน้ีก็เช่นเดียวกันคือเห็นไท้ชัดว่ามีการใช้โคเมนเนมในทางก่อให้เกิดความสับสน 

เพราะโดเมนเนมของจำเลยเหมือนกับช่ือเคร่ืองหมายการท้าของโจทก์และจำเลยไท้จัดทำเว็บไซท์ 
ในลักษณะท่ีทำให้ผู้ใช้อาจเช้าใจไท้ว่าจำเลยคือโจทก์หรือเก่ียวข้องกับโจทก์และขายสินท้าของ 
จำเลยโดยอาศัยความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายบริการ AltaVista 

ฉ. ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีเว้าของเคร่ืองหมายการท้าเร่ิมคดี

15 ดู Landmark Bank V . Machera, 736 F. Supp. 375, 383-84 (D. Mass. 1990).



53

การละเมิดและผิดสัญญาครั้งแรกปรากฎขึ้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 1996 หลังจากทำสัญญาไม่ 
นาน และครั้งที่สองปรากฎขึ้นเมื่อ 8 สิงหาคม 1996 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โจทก์ได้ส่งคำเตือนไปยัง 
จำเลย การส่งคำเตือนนี้แม้จะไม่ได้ส่งทันทีที่เกิดการละเมิดครั้งแรกแต่ก็มีการส่งจดหมายทักท้วงต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกต่อ ๆ มา จนเมื่อโจทก์เห็นว่าการส่งคำเตือนไม่เป็นผลจึงมีการฟ้องคดี 
ขอคำสั่งห้ามจากศาล ดังนั้นจึงไม่อาจถือว่าโจทก์เพิกเฉยในการรักษาสิทธิของตนแต่อย่างใด 

ช. ข้อสรุป
ข้อพิพาทในกรณีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องการพิพาทในโดเมนเนมโดยตรง แต่เป็นเรื่องการละเมิด 

สิทธิในเครื่องหมายการด้าที่ใช้โดเมนเนมเป็นเครื่องมือโดยผู้มีสิทธิใช้ กรณีดังกล่าวนี้จึงเป็นการใช้ 
โดเมนเนมโดยเจตนาไม ่ส ุจร ิต แต่ไม่ใช่กรณ ีท ี่ศาลจะให้ระงับการใช้โดเมนเนมโดยตรงเพราะ 
ประเด็นอยู่ทีการหยูคการกระทำทีเป็นการละเมิดต่อเจ้าของเครืองหมายการด้าเท1านัน

ข.คดี Lockheed M a rtin  Corporation และ Network Solutions, Inc.

เป็นข้อพิพาทระหว่าง Lockheed Martin Coiporation โจทก์ และ Network Solutions, Inc. 
จำเลย16 คดีนีโจทก์ได้อุทธรณ์คำตัดสินของ United States District Court for the District of 
California ต่อ บ.ร. 9th Circuit Court of Appealร โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า Lockheed เป็นเจ้าของเครื่อง 
หมายบริการ “Skunk Works” ซึ่งมีกิจการในการออกแบบเครื่องบินและห้องปฏิบัติการก่อสร้างโดย 
ในป็จชุบันยังออกแบบชิ้นส่วนของยานอวกาศด้วย ต่อมาได้มีผู้จคทะเบียนโดเมนเนมกับ NSI ใน 
ชือว่า skunkworks.com, skunkworks.net, skunkwrks.com, skunkwerks.com, skunkworx.com, 
theskunkworks.com, skunkworksl.com, skunkworks.org, skunkwear.com, tlieskunkwerks.com, 
skunkwurks.com และ theencryptedskunkworks.com Lockheed ได้กล่าวหาว่าการจดทะเบยนชอ 
ดังกล่าวนี้ละเมิดและเสือมทอนเครื่องหมายบริการ Skunk Works โดยในวันที่ 7 พฤษภาคมและ 18 
มิถุนายน 1996 มีการส่งจดหมายแจ้งแก่ NSI ว่า การจดทะเบียน skunkworks.com และ 
skunkworks.net ของบุคคลที่สามนั้นเป ็นการละเม ิดหรือเสือมทอนเครื่องหมายบริการของตน 
Lockheed ยังขอให้ NSI ยกเลิกการจดทะเบียนที่ประกอบด้วยคำว่า “Skunk Works” หรือการแปลง 
ชื่อในวลีต่าง ๆ และให้ NSI แจ้งรายการจดทะเบียนทั้งหมดแก่ Lockheed ด้วย

NSI ไม่ได้กระทำตามที่ Lockheed ร้องขอโดยได้แจ้งกลับไปว่า Lockheed ไม่ได้ดำเนิน 
การตามนโยบายในการแกับีญหาข้อพิพาทโคเมนเนม แต่เนื่องจาก Lockheed ได้ไปคำเนินการตก 
ลงกับผู้จดทะเบียนโคเมนเนม skunkworks.com และ skunkworks.net เอง โดเมนเนมทังสองจึงหยูค

16 คู Lockheed Martin Corporation Plaintiff-Counter-Defendant-Appellant, D.C.No.
9756734 V. Network Solutions, Inc., Defendant-Counter-Claimant-Appellee.
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ใช้ไป แต่ NSI ไม,ไค้ระงับการใช้ชื่อดังกลำวท้นทีและต่อมาก็ไค้อนุญาตให้ผู้จดทะเบียนรายใหม่ใช้ 
อีก

ในวันที่ 22 ตุลาคม 1996 Lockheed จึงฟ้องคดี NSI ในข้อหามีส่วนร่วมในการละเมิด 
เครื่องหมายบริการ, ละเมิดเครื่องหมายบริการ, มีการแข่งฃันที่ไม่เป็นธรรมและเสือมทอนเครื่อง 
หมายบริการภายใต้ Lanham Act และยังขอการบรรเทาความเสียหาย (declaratory relief) จากศาล 
อีกด้วย แต่ Lockheed ไค้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเลยจากกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 1997 ไปถึง 
วันที่ 19 สิงหาคม 1997 โดย Lockheed ต้องการเพิ่มเติมถึงการมีส่วนร่วมในการเสือมทอนให้รวม 
ถึงการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ทำเพิ่มเติมกับ NSI ด้วย

District Court ไค้ปฏิเสธคำขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโจทก้และมีคำตัดสินเบื้องค้นให้แก่ NSI 
(granted summary judgement to NSI) โจทกในชันค้นจงไค้ต่อสัในชันอุทธรณว่า

1. ประเตีนแท้จริงของข้อเท็จจริงอยู่ที่ช้อหาว่ามีส่วนร่วมในการทำละเมิด
2. District Court วินิจฉัยผิดพลาดในข้อที่ว่า S.15 ไม่สร้างฐานความผิดขึ้นเป็นเอกเทศ 

และ
3. District Court ค้องอนุญาตให้ตนแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในการมีส่วนร่วมในการเสื่อมทอน 
Circuit Court ไค้วินิจฉัยว่าศาลมีเขตอำนาจภายใต้ 28U.S.C. S1291 (1994) และพิพากษา

ยืน

1.2.1 การวิเคราะห้ในส่วนที่สำคัญ
ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล
เนื่องจากคดีนี้โจทก์จำเลยไม่มีข้อโค้แยังกันในเรื่องเขตอำนาจศาล ดังนั้นในชั้นอุทธรณ์=9 "  , J j  I

จึงไม่มีการยกประเดนในเรืองนีขืนพิจารณา
ข.ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย
พิจารณาตามข้อเท็จจริงของผิายโจทก์ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการ “Skunk 

Works” ขณะท่ี NSI ไม่มีสิทธิดังกล่าว ส่วนบุคคลท่ีสามผู้จดทะเบียนโดเมนเนมรายอ่ืน  ๆ นั้น กรณี 
ไม,ปรากฎแน่ชัดว่าเป็นผู้มีสิทธิในการไข้ชื่อดังกล่าวด้วยหรือไม่เพราะคดีไม่ไค้กล่าวถึง แต่ชุด 
สำคัญในกรณีนีคือ เจ้าของเครื่องหมายบริการไม่ไค้ฟ้องผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่กลับ 
ฟ้องผู้ให้บริการจดทะเบียน ซึ่งศาลก็ไค้ดัดสันแลัวว่ากรณีไม,ถือว่า NSI เป็นผู้มีส่'วนร่วม'ในการ 
ละเมิดดังที่กล่าวหา ดังนั้นแม้โจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการขณะท่ีจำเลยไม่มีสิทธิเลย 
การพิจารณาประเด็นนี้จึงไม่มีประโยชน์แก่ผิายโจทก์เพราะควรต้องพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลที่ 
สามมากกว่า ซึ่งโจทก์ก็ไม่ไค้ฟ้องบุคคลที่สามแต่อย่างใด

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโคเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้
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กรณีพิพาทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างผู้จดทะเบียนโคเมนเนมและเจ้าของเครื่องหมายบริการ 
แต่เป ็นกรณ ีระหว่างผ ู้ร ับจดทะเบียนโดเมนเนมและเจ้าของเครื่องหมายบริการ ด ังน ันจ ึงไม ่ม ี 
ประเด็นเรื่อง cybersquatting ระหว่างโจทก์จำเลย

นอกจากนี้ ศาลนั้นยังเห็นว่า NSI ไม่ใช่ผู้ให็'บริการอินเตอร์เน็ตหรือ ISP เพราะไม่ได้ให ้ 
บริการเป็นโฮสคอมพิวเตอร์ในการเก็บ IP address และสำหรับ ISP เองก็จะไม่ให้บริการในการ 
แปลงโคเมนเนมเป็น IP address แต่อย่างใด ดังนั้น NSI จึงเป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนม การ 
ท่ี Lockheed กล่าวหาว่า NSI มีส่วนในการละเมิด โดยหลักแล้ว จำเลยจะต้องเป็นผู้ชักจูงให้บุคคลที่ 
สามละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของโจทก์หรือจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลที่สามโดยทราบอยู่แล้ว 
ว่าจะถูกนำไปใช้ในการละเมิดนั้น17 Lockheed กล่าวหาเพียงการมีส่วนร่วมในกรณีทั่วไป ดังนั้นจึง 
ต้องพิสูจน์เฉพาะในประเด็นหลังเท่านั้น ศาลก็จะพิจารณาเพียงแค่ว่า

1. NSI จัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลที่สามจริงหรือไม่น ี ้ "  น ี ้ ^  y
2. NSI ทราบหรือไม่ถึงการละเมิดนัน
ซึ่ง Circuit court ก็ได้ยืนยันตาม District court ให้ประเด็นทังสองนีตกไป 
ศาลได้วางหลักว่า ข้อมูลที่ NSI บันทึกไวนั้นชี้ให้เห็นว่า บทบาทของ NSI ต่างไปจากบท 

บาทของบริการไปรษณีย์เล็กห้อย นั่นคือแม้การให้บริการที่อยู่บนอินเตอร์เนีตของ NSI จะมีให้ 
เฉพาะผู้เสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น แต่ NSI ก็ไม่ได้จัดหาโดเมนเนมให้มากไปกว่าที่บริการไปรษณีย์ 
จัดหาที่อยู่บนถนนให้โดยมีบริการส่งจดหมาย

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โคเมนเนม
ตามรายละเอียดในคดีนี้โจทก์ได้กล่าวหาว่า การจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ 

ในเครื่องหมาขบริการตาม Lanham Act แต่โดเมนเนมเหล่านั้นจะมีลักษณะการใช้ในทางการค้า 
หรือไม,ก็ไม ่ใช่ประเด็นในคดีนี้เพราะศาลได้ต ัดสินว่า การที่มีการใช้โดเมนเนมในทางละเมิดนั้น 
การละเมิดดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการโฆษณารายชื่อโดเมนเนมของ NSI แต่เกิดจากการใช้ชื่อนั้น 
บนเว็บไซท์ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้จดทะเบียนในทางเกี่ยวโยงกับสินค้าหรือบริการ NSI เกี่ยวของ 
กับการใช้โดเมนเนมไม่เกินไปกว่าการรับจดทะเบียนเท่านัน ดังนันการพิจารณาประเด็นนีจึงไม่ให้ 
ประโยชน์แก่ฝ่ายโจทก์เช่นกัน

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน
ประเด็นนีก็เช ่นเดียวกัน เพราะการพิจารณาประเด็นนีควรอยู่ในส่วนของผู้จคทะเบียน 

บุคคลที่สามมากกว่า การเพียงแต่รับจดทะเบียนโดเมนเนมไม,สามารถก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ 
อินเตอร์เนีตได้ แต่ด้องเกิดจากการใช้ของผู้จดทะเบียนเช่นเดียวกับกรณีใช้ในทางละเมิด 

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการล้าเริ่มคดี

17 คู Inwood Lab, Inc. V . Ives Lab, Inc. 456U.S.844, 853-54 (1982).
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คดีนี้ Lockheed เริ่มฟ้องคดีเมื่อเดือนตุลาคม 1996 หลังจากได้มีการส่งจดหมายแก่ NSI 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนในปีเดียวกัน จึงถือได้ว่ามีการเริ่มด้นคดีในเวลาที่สมควรหลังจาก 
ทราบว่าสิทธิของตนถูกละเมิดเพราะมีการส่งคำเดือนให้อีกฝ่ายและหลังจากการส่งคำเดือนไม่เป็น 
ผลกีมีการฟ้องคดีหลังจากนั้นไม่นาน 

ช. ข้อสรุป
กรณีพิพาทเรื่องนีเปีนกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายบริการฟ้องผู้ให้บริการจดทะเบียนว่ามี 

ส่วนร่วมในการละเมิดส ทิ ธ ิในเครื่องหมายของตน ซึ่งตามลักษณะข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นน้ีโจทก์น่าจะ 
ชนะคดีได้เหมือนคดีอื่น  ๆ หากมีการคำเนินคดีกับบุคคลท่ีสามแทน คำตัดสินของศาลในคดีนี้ชี้ให้ 
เห็นถึงแนวโน้มที่จะมองว่า ข้อพิพาทโดเมนเนมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณี cybersquatting หรือเป็น 
กรณีที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจะมีสิทธิในการใช้ชื่อนั้นหรือไม่ ก็ไม,อาจจะถือว่าผู้รับจดทะเบียนโค 
เมนเนมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายหรือการ 
เสือมทอนก็ตามเน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า การละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้จคทะเบียนได้มีการใช้ใน 
ลักษณะท่ีเป็นการละเมิดจริง  ๆ เท่าน้ัน

2.การปรับใช้หลักเรื่องการคุ้มครองการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า
2.1 หลักทั่วไป
หลักเรื่องการเสื่อมทอนนี้เป็นแนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการด้าที่ยอมให้เจ้าของ 

เครื่องหมายการค้าใช้หลักละเมิดยันต,อผู้ท ี่ใช้เครื่องหมายเหมือนของตนแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขัน 
ระหว่างกันเกิดขึ้นก็ตาม18ทฤษฎีที่สำคัญในการคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าได้แก่

1.หลัก Dilution Doctrine
เป็นทฤษฎีการนำไปใช้อ ันจะก่อให้เก ิดการเสื่อมทอนซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 

การด้าที่ม ีช ื่อเสียงหรือเป็นที่เจักแพร่หลาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการด้าที่มีชื่อเสียงมีสิทธิห้าม 
บุคคลอื่นมิให้กระทำการใดที่เป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนต้องเสื่อมค่าลง แม้จะไม่ปรา 
กฎว่ามีความสับสนหลงผิดในความเหมือนคลัายของเครื่องหมายการด้าก็ตาม19

18 Da'ùd พ . Maher, “Trademark Law on the Internet-Will it scale? The Challenge to 
develop International T rademark Law,” The John Marshall Journal of Computer and Information 
Law, vol.16 (1) (fall 1997) :p,13.

19 ควงพร เลิศวงศ์ชัชวาล, “การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ธุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย.2538),หน้า 110.



57

2.หลัก Likelihood of Expansion
เป็นทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะสับสนหลงผิดซึ่งจะขยายความคุ้มครองให้แก่เจ้า 

ของเครื่องหมายการค้าในการปกป็องสิทธิของตนในธุรกิจหรือสินค้าใด ๆ ที่สาธารณชนอาจเชื่อม 
โยงเข้ากับธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองจะเป็นไปไค้ 
เพียงใดจะพิจารณาจากความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญชน (Reasonable consumer) ว่า 
สามารถคาดเคาไค้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น หากผู้บริโภคอาจคาดเดาไค้ก็สามารถ 
ใช้หลักการขยายขอบเขตความน่าจะสับสนหลงผิดกับกรณีนั้นไค้20

กฎหมายสำคัญของสหรัฐอมริกาในเรื่องนี้คือ Federal Trademark Dilution Act ตาม 
กฎหมายนี้ไค้กำหนดวิธีการบรรเทาความเสียหายสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง โดยแบ่งการเสือม 
ทอนออกเป็น 2 กรณีคือ21

1. การเสือมทอนโดยทำให้เสือมเสีย (Dilution by tamishment)
เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพหรือนำ 

เสนอเครื่องหมายนั้นในลักษณะที่เสียหาย
2. การเสื่อมทอนโดยทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring)
เป็นการเสื่อมทอนในลักษณะที่ทำให้คุณค่าหรืออำนาจการขายของเครื่องหมายค่อยลด 

น้อยลง กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายที่มีการบ่งชี้แน่นอนสำหรับสินค้าตัวหนึ่งไปในทางที่ไม่ 
เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นจนกระทั่งไม่เป็นเครื่องหมายเฉพาะสำหรับสินค้าตังกล่าวหรือไม่อาจเป็นสิ่ง 
บ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าบริการไค้อีกต่อไป

วัตลุประสงค้ของกฎหมายคุ้มครองการเสื่อมทอนเครื่องหมายก็คือ ปกป็องเครื่องหมาย 
การค้าให้พ้นความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายนั้นในลักษณะที่ไม่มีการแข่งขัน กรณีที่ทำให้เกิด 
ความไม่ชัดเจนตามกฎหมายนี้ศาลจะพิจารณาจาก

1) ความคล้ายคลึงของเครื่องหมายการค้าและการตกแต่งร้าน
2) ความคล้ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์
3) ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค
4) ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าต้นแบบ
5) ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าอันที่สอง

20เรื่องเดียวกัน,หน้า 111.
21 David J. Loundy, “A Primer on Trademark Law and Internet Address,” The John 

Marshall Journal o f Computer and Information Law, vol. 15 (3) (spring 1997) : p. 474.
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ปีจจัยสามข้อแรกจะคล้ายกับข้อพิจารณาประเด็นการก่อให้เกิดความสับสน แต่ข้อสำคัญ 
ของหลักเรื่องนี่,คือ เปีนการใช้ใด ๆ ที่เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะทำให้เครื่องหมายสูญเสียลักษณะบ่ง 
เฉพาะนั่นเอง

อย่างไรก็ตามกฎหมายนี่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้น โดยจะใช้ 
เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายดังนี่

1) ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่
2) ระยะเวลาและการขยายการใช้เครื่องหมายในการเชื่อมโยงกับสินด้าบริการ
3) ระยะเวลา การขยายการโฆษณาและการแสดงเครื่องหมายต่อสาธารณะ
4) การขยายพื้นที่การล้าทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีการใช้เครื่องหมายนั้น
5 ) วิธในการล้าสินล้าหรือบริการซึ่งใช้เครื่องหมายนั้น
6) ระดับของการรับรู้ถึงเครื่องหมายในพื้นที่การด้าและวิธการล้าของเจ้าของเครื่องหมาย 

และผู้ที่ใด้รับคำสั่งห้าม
7) ลักษณะทั่วไปและการขยายการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันของบุคคลที่

สาม
8) เครื่องหมายการล้ามีการจดทะเบียนหรือไม่
แต่กฎหมายนี่ก็มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้เครื่องหมายโดยสุจริตในการโฆษณาพอสมควรที่ 

ไม,ใช่การใช้ทางการล้ารวมถึงการรายงานข่าวและการให้ความเห็นในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงออก 
ในทางที่ไม่ใช่เรื่องการล้าจะรวมถึงการล้อเลียน การเสียดสี และการแสดงออกอื่น ๆ ที่ไม่เป ็นส่วน 
หนึ่งของธุรกรรมทางการล้า22

ในส่วนของกฎหมายเยอรมืนนั้น ได้ให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ 
เสื่อมทอนเช่นกัน โดยบทบัญญัติดังกล่าวจะอยู่ใน Markengesetz มาตรา 15(3)

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หลักเรื่องเดียวกันนี่กับกรณีของสหรัฐอเมริกา จะมีข้อแตกต่าง 
ในธุคที่ว่า สหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองอยู่ในส่วนของ Lanham Act ซึ่งจะรวมถึง Federal 
Trademark Dilution Act ด้วย แต่กฎหมายเยอรมันจะให้ความคุ้มครองโดยสอดคล้องกับหลัก 
กฎหมายที่พัฒนาขึ้นจากประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน (BGB/Burgerliches Gesetzbuch) ซึ่ง 
สามารถนำมาใช้ได้ทั้งกรณีเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการด้าที่มีชื่อเสียง (Well-known mark)23

22 Ibid, p. 475.
23 Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of 

Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal o f Law and 
Technology (December 1,2000) ะ p.17.
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กรณีสืกษาที่จะยกมาวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นคดีที่ศาลได้ตัดสินโดยอาศัยหลักเรื่องการเสือม 
ทอนเครื่องหมายการค้า

2.2 การปรับใช้กฎหมาย Federal Trademark Dilution Act of 1995 ของสหรัฐอเมริกา 
กับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก.คดี Panavision International L.P. และ Mr.Dennis Toeppen
ข้อเท็จจริงนี้เป็นกรณีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด Panavision International โจทก์ 

และ Mr.Dennis Toeppen จำเลย24 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Panavision” และ 
“Panaflex” โดยมีการโปรโมทเครื่องหมายทั้งสองทางโทรทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อโฆษณา 
อื่นๆ ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.!995 โจทก์ได้พยายามจดทะเบียนเว็บไซท์บนอินเตอร์เน็ตโดยใช้โค 
เมนเนม panavision.com แต่ไม่อาจทำได้เนื่องจากจำเลยได้สร้างเว็บไซท์ชื่อนี้ขึ้นแล้ว ซึ่งเว็บเพจตัง 
กล่าวเป็นการแสดงรูปภาพของเมืองพานา (City of Pana) รัฐอิลลินอยส์

ต่อมาในเดือนเดียวกัน ที่ปรึกษาของโจทก์1!ด้ส่งจดหมายจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังจำเลย 
ในรัฐอิลลินอยส์เพื่อแจ้งว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยหยุดใช้เครื่อง 
หมายการค้าและโดเมนเนมนั้น จำเลยได้ตอบจดหมายกลับไปว่าจำเลยมีสิทธิใช้ชื่อ panavision.com 
เป็นโดเมนเนมโดยโจทก์ยังสามารถใช้ชื่อ PanaVision.com แทนได้ และจำเลยยังได้เสนอทางแล้ 
ปีญหาโดยจำเลยจะไม่จดทะเบียนที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตใด ๆ ที่โจทก์อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของโจทก์ 
หากโจทก์ยอมจ่ายเงินให้ 13,000 เหรียญเป็นการแลกเปลี่ยน

หล ังจากโจทก ์ได ้ปฏ ิเสธข ้อ เสนอของจำเลยไป  จำเลยก็ได ้จดทะเบ ียนโดเมนเนม 
Panaflex.com อีกชื่อหนึ่ง โดยในเว็บเพจแสดงข้อความว่า “Hello”

นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฎอีกว่า จำเลยได้จดทะเบียนโดเมนเนมชื่อบริษัทอื่น ๆ อีก 
ด้วย เช่น Delta Airlines, Lufthansa ฯลฯ และจำเลยได้พยายามขายโคเมนเนมเหล่านีแก่เจ้าของที่แท ้ 
จริงเช่นกัน

คดีนีโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที District Court for the Central District of California โดยกล่าว 
หาจำเลยว่ามีการเสื่อมทอนเครื่องหมายการอ้าภายใต้ Federal Trademark Dilution Act o f 1995, 15 
บ.ร.c .ร 1125 (C) และ California Anti-dilution statute, California Business and Professions Code 
ร 14330 โดยโจทก์อ้างว่า จำเลยมีธุรกิจในการโจรกรรมเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเป็นโคเมน

ดู Panavition International,L.P., a Delaware Limited Partnership No.97-55467 
Plaintiff-Appellee, D.C.NO. V. CV-96-03284-DDP-Dennis Toeppen; Network JRx Solutions, 
Inc., a District o f opinion Columbia Corporation, Defendants-Appellants.
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เนมแล้วขายให้แก่เจ้าของเครืองหมายการค้า (stealing trademark, registering them as domain 
names on the Internet and then selling the domain names to rightful trademark owners)

District Court ไค้ตัดสินว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือ Mr.Toeppen และพิพากษาให้โจทก์ชนะ 
คดีตามข้อหาทั้งสอง

คดีนี้ไค้มีการอุทธรณ์ต่อ บ.ร. 9th Circuit Court o f Apeals ซึ่งศาลไค้พิพากษายืนโดยตัด 
สินว่า District court มีเขตอำนาจเฉพาะ (specific jurisdiction) เหนือ Mr.Toeppen และจำเลยมีการ 
ใช้เครื่องหมายการค้าโจทก์ในทางการค้าซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเสือมทอนเครื่องหมายการ 
ค้า จึงให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีตามข้อกล่าวหาทั้งสองเมื่อวันที่17เมษายน1998

2.2.1 การวิเคราะห้ในส่วนที่สำคัญ
ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล
Mr.Toeppen มีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ทั้งยังไม่มีกิจกรรมที่สำคัญหรือเป็นระบบต่อ 

เนื่องในรัฐแคลิฟอร์ณีย แต่ District court of California มีเขตอำนาจเหนือเนื่องจากเป็นเขตอำนาจ 
เฉพาะ ไม่ใช่เขตอำนาจศาลทั่วไป (General jurisdiction) เขตอำนาจศาลทั่วไปจะมีในกรณีจำเลยมี 
ภูมิลำเนาหรือกิจกรรมที่สำคัญหรือต่อเนื่องหรือเป็นระบบในเขตนั้น25 แต่เขตอำนาจศาลเฉพาะจะ 
พิจารณาจาก26

1 .Purposeful Availment จำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในเขตนันค้องมีการกระทำหรือมีธุรกรรม 
ในเขตดังกล่าวหรือไค ้กระทำการเพ ื่อให้ตนไค้ร ับส ิทธิประโยชน์ในการดำเน ินกิจกรรมในเขตดัง 
กล่าว ศาลไค้ดึงข้อพิจารณานี้มาใช้โดยใช้หลัก “effect doctrine”* โดยเห็นว่าเป็นการมีวัตถุประสงก์ 
ในการหาส ิทธ ิประโยชน ์ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียจากการที่ Mr.Toeppen จด 
ทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อบริษัทในแคลิฟอรัเนียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินจากการนั้น

2 Defendant’s Forum-Related Activities ข้อกล่าวหานั้นจะต้องมีที่มาจากกิจกรรมของ 
จำเลยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น ในคดีนั้การจดทะเบียนโดเมนเนมของ Mr.Toeppen ก่อให้เกิดความ

25 ดู Helicopteros Nacionales de Colombia, s. A. V . Hall, 466 บ.ร. 408, 414-16 (1984).
26 ดู Omeluk V . Langsten Slip&Batbyggeri Aïs, 52 F.3d 267,270 (9th Cir.1995) 

(quotation omitted).
* Effect Doctrine เป็นหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องเขตอำนาจศาล โดยจะถือว่า 

ศาลมีเขตอำนาจเหนือการกระทำของจำเลยที่มีเป้าหมายหรือก่อให้เกิดผลในเขตนั้น โดยจะพิจารณา 
จาก 1) การกระทำที่ทีเจตนา 2) มีเป้าหมายอย่างเปิดเผยต่อเขตนั้น และ 3) ก่อให้เกิดอันตรายหรือ 
ความเสียหายและจำเลยทราบอยู่แล้วว่าน่าจะก่อให้เกิดขึ้นไต้ในเขตนั้น (Core-Vent Corp. V . Nobel 
Industries AB, 11F 3d 1482, 1486 (9th Cir.1993))
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เส ียหายแก่โจทก์ในแคลิฟอร์เน ียและข้อกล่าวหาของโจทก์ก ็เก ิดจากกิจกรรมท ี่เก ี่ยวข ้องก ับรัฐ 
แคสีฟอร์เมีย,ของ Mr.Toeppen

3.Reasonableness การใช้เขตอำนาจศาลเฉพาะนี้จะต้องมีเหตุที่สมควร ซ ึ่งในกรณ ีน ี้ 
Mr.Toeppen มีภาระที่จะต้องคัดค้านว่าการใช้เขตอำนาจศาลดังกล่าวไม่มีเหตุที่สมควรแตกไม่มีการ 
คัดค้านแต่อย่างใด

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย
ตามหลักของ Federal Trademark Dilution Act โจทก์จะต้องแสดงให้ปรากฎไค้ดังนี้27
1. เครื่องหมายนันเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง
2. จำเลยไค้มีการใช้ในทางการค้า
3. การใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้านั้นมีชื่อเสียงแลัว
4. การใช้ดังกล่าวเป็นการเสือมทอนคุณภาพของเครื่องหมายโดยลดความสามารถในการ 

ระบุและแยกแยะสินค้าหรือบริการ
ในกรณ ีน ี้ Mr.Toeppen ไม่ไค้ดัดค้านในเรื่องความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 

Panavision ของโจทก ์ ดังนั้นจึงถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงตามกฎหมายนี้ ทั้งไม่ปรากฎว่า 
Mr.Toeppen เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Panavision สำหรับสินค้าอื่นใดนอกจากประ๓ ทเดียว 
ก ับของโจทก ์ ด ังน ั้นจ ึงไม,อาจถือไค้ว่า Mr.Toeppen เป็นผู้หนึ่งที่ม ีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า 
Panavision ฉะนั้นตามข้อเท็จจริงระหว่างโจทก์จำเลย “Panavision” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี 
เพียงหนึ่งเดียว

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโคเมนเนมที่ผู้จคทะเบียนโดเมนเนมจดไว้
คดีนี้ปรากฎชัดเจนว่านอกจาก Mr.Toenpen จะจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อเครื่อง 

หมายการค้าของโจทก์แล้ว ยังมีการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อของบริษัทอื่น ๆ อีก เช่น Delta Airlines, 
Neiman Marcus, Eddie Bauer, Lufthansa และโดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีของ Intermatic, Inc. และ 
American Standard, Inc. น ั้น  ไค้มีการพยายามเสนอขายโดเมนเนม intermatic.com และ 
americanstandard.com แก่เจ้าของชือแต่ละรายมาแล้ว

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โคเมนเนม
ตามกฎหมายนี้จะต้องเปีใเการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่ง Mr.Toeppen ไค้ล้างว่าการใช้ 

เครื่องหมายการค้าของ Panavision L.P. ในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการใช้ในทางการค้าภายใต้กฎหมายนี้ 
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในคดีร ะหว่าง Lockheed Martin Corp. และ Network Solution, Inc.27 28 ทีศาลวาง

27 ดู Federal Trademark Dilution Act of 1995 15U.S.C.S 1125 (C).
28 ดู Lockheed Martin Corp. V . Networks solution, Inc., 985 F. Supp. 949 (C. D. Cal.

1997).
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หลักว่า การที่ NSI ยอมรับโดเมน',นมเพื่อการจดทะเบียนนั้นไม่ถือเป็นการใช้ในทางการค้าในความ 
หมายของ Trademark Dilution Act ซึ่งในคดีนีเอง District Court o f California กไค้วางหลักไว้ชัด 
เจนว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโดเมนเนมทั่วไปโดยใม่มีการกระทำอื่นใดมากกว่านัน 
ไม่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้า ดังนั้นจะไม่อยู่ในข้อห้ามของกฎหมายนี้

แม ้เว ็บไซท ์ด ังกล ่าวจะไม,มีความเกี่ยวข้องกับ Panavision L.P. เลยก็ตาม และ 
Mr.Toeppen ก็ไค้ค้างว่าโดเมนเนมเป็นเพียงที่อยู่ในการตั้งเว็บเพจซึ่งไม,เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน 
นั้น แต่ลักษณะการใช้โคเมนดังกล่าวกลับไม่เป็นไปดังที่ไค้ค้าง เพราะธุรกิจของ Mr.Toeppen คือ 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโดเมนเนมแล้วขายให้เข้าของที่แท้จริงเหล่านั้น การกระทำดัง 
กล่าวจึงเป็นการขัดขวาง Panavision L.P. และเข้าของชื่ออื่น ๆ จากการทำธุรกิจบนอินเตอร์เนีตภาย 
ใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองจนกว่าจะไค้จ่ายเงินให้ Mr.Toeppen

ดังนั้นศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยไม,จ่าต้องนำเครื่องหมาย 
มาติดกับผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายในทางการค้าในกรณีนี้เป็นความพยายามที่จะหารายไต้จาก 
โดเมนเนมนั้นนั่นเอง กรณีนี้จ ึงถือไค้ว่ามีการใช้โดเมนเนมในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้เป็นที่อยู่บน 
อินเตอร์เน็ตทั่ว ๆ ไป

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน
เนื่องจากคดีนี้ด ัคสินภายใต้หลักเรื่องการเสื่อมทอน ดังนั้นจึงไม่มีการหยิบยกประเด็น 

เรื่องความสับสน เพราะความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่สาระ 
ส์าดัญของหลักเรื่องการเสื่อมทอน การเสื่อมทอนนั้นหมายถึงการทำให้ความสามารถของเครื่อง 
หมายที่มีชื่อเสียงในการระบุและแยกแยะสินค้าบริการลดน้อยถอยลง โดยไม่คำนึงว่าจะมีการแข่ง 
ระหว่างเข้าของเครื่องหมายการค้าและคู่กรณีอีกฝ่ายหรือจะปรากฎความน่าจะสับสนเข้าใจผิดหรือ 
ไม่ ซึ่งตามที่จริงแล้วในคดีนี้ก็ไม่ปรากฎเรื่องความสับสนหลงผิด เนื่องจากไม,ไค้เป็นเว็บไซท์ที่ขาย 
สินค้าหรือบริการ แต่เป็นเพียงรูปภาพของเมืองและคำทักทายเท่านั้น 

ฉ .ประเด็นเรื่องเวลาที่เข้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี
ตามข้อเพีจจริงในคดีนี้ ภายในเดือนเดียวกันนั้นหลังจากไค้พยายามจดทะเบียนโดเมนเนม 

panavision.com แล้วไม'สำเร็จ Panavision L.P-ไค้ส่งจดหมายเตือนไปยัง Mr.Toeppen ทันทีที่ทราบ 
ว่าเขานำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนโดเมนเนมก่อนหน้าแล้ว และเมื่อไต้ปฏิเสธข้อ 
เสนอของ Mr.Toeppen ไป Panavision L.P. ก็ไต้เริ่มดำเนินการทางศาลหลังจากนั้น จึงไม่ปร เกฎว่า 
ฝ่ายเข้าของชื่อที่แท้จริงเพิกเฉยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด 

ช. ข้อสรูป
ข้อพิพาทโดเมนเนมในกรณีนี้ศาลใต้แค้บีญหาโดยใช้หลักที่มีอยู่ในเรื่องการคุ้มครองการ 

เสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า และจากการวิเคราะห์ในประเด็นพิจารณาที่คำหนด ข้อเท็จจริงไต้ชีให ้ 
เห็นถึงเจตนาที่ไม่ฤ[จริตในการใช้โดเมนเนม แม้กรณีจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภคก็ตาม
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ข.คด Avery Dennison Corporation และ Mr.Jerry Sumpton
กรณีตัวอย่างนีเป็นข้อพิพาทระหว่าง Avery Dennison Corporation โจทกและ Jerry 

Sumpton จำเลย 29โคยจำเลยเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ e-mail ในชื่อ “Mailbank” และไตัจดทะเบียนโด 
เมนเนมอีกหลายชื่อไว้เพื่อการนี้ โดยหลัก SLD ของ Mailbank จะใช้สกุล .net และ .org แต่โคเมน 
เนมในประ๓ ทธุรกิจและทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่จะใช้ .com ซึ่ง Mailbank กีไตัจดทะเบียนโคเมนเนม 
avery.net และ dennison.net ไว้กับ NSI

ส่วนโจทก์เป็นผู้ขายอุปกรณ์สำนักงานและตัวยึดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมภายใต้เครื่อง 
หมายการต้าจดทะเบียน “Avery” และ “Dennison” ตามลำดับ และโจทก์ยังมีการค้าขายผลิตภัณฑ์ 
ในอินเตอร์เน ็ตที่เว ็บไซท์ avery.com และ averydennison.com และยังมีการจดทะเบียนโดเมนเนม 
ชื่ออื่นๆ อีกโดยใช้สกุล .com

จากการกระทำของจำเลยนี้ Avery Dennison จึงไค้ฟ้องจำเลยต่อ United States District 
Court for the District o f California ในข้อหาเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าภายใต้ Federal 
Trademark Dilution Act o f 1995, 15U.S.C. ร 1125(C) (Supp.il 1996) (แค้ไข Lanham Trademark 
Act of 1946, 15U.S.C.SS 1051-1127 (1994)) และ California dilution statute, Cal.Bus. & 
Prof.Code ร 14330 (West 1987) และยังไต้ฟ้อง NSI ในข้อหามีส่วนร่วมในการเสื่อมทอนและ 
ละเมิดด้วย โดยศาลไค้ตัดสินให้การจดทะเบียนโดเมนเนม avery.net และ dennison.net เป็นการ 
เสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ ศาลยังมีคำสั่งห้ามและให้จำเลยโอนการจดทะเบียน 
โดเมนเนมแส่'โจทก์โดยมีค่าตอบแ'ทน

คดีนี้'ใต้ยื่นอุทธรณ์ต่อ บ.ร 9™ Circuit Court of Appeals และศาลไค้กลับคำพิพากษาโดย 
วางหลักว่าศาลมีเขตอำนาจภายใต้ 28 U.S.C.S 1291(1994) และเนื่องจาก Avery Dennison ไม่ 
สามารถสร้างประเด็นข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเรื่องการเสื่อมทอน ตังน้ันจึงมีคำ 
ตัดสินเบื้องต้นให้แก่ฝ่ายอุทธรณ์ และให้มีการใช้ค่าทนายความแก่ฝ่ายผู้อุทธรณ์ด้วย

2.2.1 การวิเคราะห้ในส่วนท่ีสำคัญ
ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล
กรณีพิพาทนี้โจทก์จำเลยไม่มีข้อโต้แย้งกันเรื่องเขตอำนาจศาลและ บ.ร 9™ Circuit Court 

of Appeals กีไต้ยืนยันถึงการมีเขตอำนาจในกรณีนี้แล้ว ตังนั้นเรื่องนี้จ ึงไม่เป็นประเด็นอีกต่อไป ถือ 
ว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือคดีนี้

ดู Avery Dennison Corporation, Plaintiff-Counter-Defendant-Appellee, No. 98-55810 
V . D.C.No. Jerry Sumpton, Individually d/b/a CV-97-00407-JSL Free View Listings Ltd; FREE 
VIEW LISTINGS, LTD., an unknown Entity, Defendants-Counter-Claimants Appellants.
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ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย
เนื่องจากในกรณีนี้แม้ Avery Dermison เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Avery” และ 

“Dennison” แต่ตามข้อเท็จจริงนี้ศาลพบว่ามีสำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Avery” และ 
“Averys” ของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีคำว่า “Avery” อยู่ในชื่อถึง 5 รายการด้วยกัน และสำหรับชื่อ 
“Dennison” ก็เช่นกันที่พบว่ามีธุรกิจที่ใช้ชื่อนี้ในรายการขายผลิตภัณฑ์บนอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก 
ดังนั้นชื่อ “Avery” และ “Dennison” จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่มีเพียงหนึ่ง 
เดียว นอกจากนี้โจทก์ยังกล่าวหาจำเลยในข้อหาตาม Fedreral Trademark Dilution Act และ 
California Business and Professional Code ร 14330 ซึ่งตามหลักของกฎหมายนี้ผู้กล่าวหาจะต้อง 
พิสูจน์ในข้อที่ว ่า30

1) เครื่องหมายของตนมีชื่อเสียง
2) จำเลยมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้า
3) การใช้ของจำเลยเกิดขึ้นหลังจากเครื่องหมายโจทก์มีชื่อเสียงแลัว และ
4) การใช้ของจำเลยบ่รากฎ'ว่าน่าจะเป็นการเสื่อมทอนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย
ส่วน Califonia Business and Professional Code ร 14330 ก็เช่นกัน ศาล ใต้ตีความว่า ให ้

คุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้น31
ในคดีน ี้ Mr. Sumpton ผู้อุทธรณ์ไค้มีการทดสอบประเด็นของ Avery Dennison ในเรื่อง 

ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย โดยโต้แย้งว่าโดยลักษณะทางธุรกิจแล้วทำให้สถานะของเครื่อง 
หมายการค้าของ “ Avery” และ “Dennison” ไม่เกี่ยวข้องกัน และการจดทะเบียนที่ฟ้องรัองมาก็ใช้ 
สกุล .net ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ไดยนยันถึงหลักอันจำกัดถึงประเภทของเครื่องหมายการค้าบางประเภท 
เท่านั้นที่จะมีสิทธิไค้รับความคุ้มครองในเรื่องการเสื่อมทอน โดยเครื่องหมายนันจะต้องมีความโดด 
เด่นและมีชือเสียงเป็นทีรู้จักกันอย่างแห้จริง (truly prominent and renowned)32

การใช้ชื่อทั้ง “Avery” และ “Dennison” กันอย่างแพร,หลายนั้นจึงไม่อาจพิจารณาไต้ว่า 
เครื่องหมายทั้งสองมีชื่อเสียง ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในการไต้รับความคุ้มครองในเรื่องการเสื่อมทอนไต้

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จคทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

30 ดู Panvision Int’l, L.p. v.Toeppen, 141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998) (interpreting 
15 บ.ร.c. ร 1125(C)(1)).

31 ดู Fruit o f the Loom, Inc. V . Girouard, 994 F.2d 1359, 1362-63 (9th Cir. 1993); see 3 J. 
Thomas McCarthy, Trademark and unfair Competition ร 24: 108 (Supp. 1998).

32 ดู l.p. Lund Trading Aps V . Kohler Co., 163 F. 3d 27, 46 (1st Cir. 1998) (quoting 3 
McCarthy, supra, ร 24.91).
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กรณีที่จะเกิดการเสื่อมทอนไต้น ัน จะต้องเป็นกรณีที่มีการลดความสามารถของเครื่อง 
หมายโจทก์ในการระบุและแยกแยะสินค้าหรือบริการของโจทก์บนอินเตอร์เนีต33 นั่นคือลูกค้าโจทก์ 
ไม่สามารถหาเว็บไซท์โจทก์ในชื่อ “ชื่อเครื่องหมายการค้า.com” ไค ้ แต่ในกรณีนี Mr. Sumpton ใช ้ 
TLD.net กับโดเมนเนมทั้งสอง ซึ่งในคดีอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น ในกรณีของ PanaVision นั้น ศาลจะถือ 
ว่าเช้าหลักการเสื่อมทอนก็ต่อเมื่อโดเมนเนมมีการจดทะเบียนในเปแบบ trademark.com ดังนันใน 
อีกทางหนึ่งจ ึงอาจกล่าวไค ้ว ่า ประเด็นในเรื่องการเส ื่อมทอนจะไม่เก ิดกับการจดทะเบียนแบบ 
trademark.net

ด ังน ั้น แม้จำเลยจะจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่การจด 
ทะเบียนนั้นไม่เป็นการขัดขวางการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน ็ตของโจทก์ เพราะโจทก์ยังสามารถใช้ 
สกุล .com ไค ้

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนบ
เนื่องจากคดีนั้โจทก์ไค้ฟ้องจำเลยตามหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น 

การพิจารณาในช้อที่ว่าการใช้โดเมนเนมทั้งสองเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม,จึงไม่ใช่ประเด็นที่ 
ต้องพิจารณา ซึ่ง Circuit Court ก็ไค้ชประเด็นตรงนี้ว่า การที่ District Court เห็นว่าเครื่องหมายการ 
ค้าทั้งสองมีชื่อเสียง และการใช้โคเมนเนม avery.net และ dennison.net เป็นการใช้ในทางการค้าจึงมี 
คำส ั่งห ้ามตามคำขอของโจทก์ไปน ั้นไม ่ถ ูกต ้องน ัก เพราะประเด็นที่แท ้จริงจะอยู่ท ี่ว ่า การจด 
ทะเบียนโคเมนเนมของจำเลยนั้นเป็นการเสื่อมทอนหรือน่าจะเกิดการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า 
ของโจทก์หรือไม ่ ดังนั้นจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ว่าเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม่เท่านั้นย่อม 
ไม่เพียงพอ ที่สำคัญ Circuit Court ยังเห็นว่าการใช้โดเมนเนมทั้งสองนี้ยังใม่เปีนการใช้ในทางการ 
ค้าด้วย

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน
บระเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหากเป็นการอาศัยข้อค้างตามหลักการละเมิดสิทธิ 

ในเครื่องหมายการค้า เพราะหลักนี้ให้ความสำคัญกับความเความเช้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภคต่อที่ 
มาของสินค้าหรือบริการ แต่ตามหลักการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องมีการก่อให้เกิด 
ความสับสน กรณีการเสื่อมทอนโดยทำให้เกิดความเสื่อมเสีย (Tanishment) จะเกิดขึ้นไค้หากมีการ

ค Panavision, 141 F. 3d at 1326 (quoting the Panavision district court, 945 F. Supp. at
1304).
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ใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับของโจทก์ ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่ผู้บริโภคอาจเชื่อมโยง 
ในทางเสื่อมเสียเข้ากับเครื่องหมายของโจทก์54 ในคดีนี้จึงไม่มีการยกประเด็นเรื่องความสับสนขึ้น

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี
ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม,ปรากฎเรื่องความล่าช้าในการเริ่มต้นคดีของฝ่ายโจทก์
ช. ข้อสรุป
, ■ * , 4 - ~ A 4 4เนืองจากคดีในเรืองนีฟ้องตามหลักเรืองการเสือมทอนเครืองหมายการค้า คังนันจึงไม, 

พิจารณาในประเด็นเรื่องการก่อให้เก ิดความสับสนแต่จะให้ความสำคัญกับความมีช ื่อเสียงของ 
เครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่ในกรณีนี้พบว่าทั้งเครื่องหมายการค้า "Avery" และ "Dennison" มิ 
ไค้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ม ีความเป็นหนึ่งเดียวมีชื่อเสียงเป็นที่เจักแพร,หลาย ดังนั้นจึงไม่อาจ 
อาศัยหลักในเรื่องเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้ไค้

3.การปรับใช้หลักในกฎหมายฟ้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม
3.1 หลักท่ัวไป
เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในการฟ้องกันการแข่งข้นอันไม,เป็นธรรมทางการ 

ค้านัน แต่ละประเทศจะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปซึ่งแบ่งออกไค้เป็น 3 ประ๓ ทดังนี้34 35
1. การคุ้มครองโดยอาศัยกฎหมายพิเศษ (Special statutes) เป็นหลัก
ตัวอย่างประเทศเหล่านี้ไค้แก่ ญ่ีธ์เน เกาหลี เคนมารค บัลกาเริย แคนาดา ฮังการี สวีเดน 

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น บางกรณีบทบัญญัติพิเศษเหล่านี้จะใช้ร่วมกับกฎหมายทั่วไปโดยกฎหมาย 
ท่ัวไปนี้มักจะเป็นกระบวนวิธีทางแฟงมากกว่ากระบวนวิธีทางอาญาและบทบัญญัติพิเศษจะกำหนด 
รายละเอียดรองรับกฎหมายทั่วไปอีกชั้นหนึ่ง

2. การต้มครองโดยอาศัยหลักกฎหมายละเมิดและ/หรือหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย 
(passing off) และความลับทางการค้า

ในกล ุ่มประเทศท ี่ใช ้ระบบซ ีว ิลลอว ์จะค ุ้มครองค ู่แข ่งข ันทางการค ้าโดยอาศ ัยหล ัก  
กฎหมายเรื่องละเมิด เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศกลุ่มคอมมอนลอว์จะใช้หลัก

34 คู Hasbro, Inc. V .  Internet Ent.Group, Ltd., 40 บ.S.P.Q2d 1474, 1480 
(W.D.Wash. 1996) (Candyland.com as a domain- name combination for a sexually explicit 
website diluted p la in tiff strademark, “Candyland,” for a children’s game );3McCarthy, ร24 ะ 104.

35 นลินทร ชาติศิริ “ การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพ 
บังดับทางกฎหมาย ะ สีกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ธุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย. 2539), หน้า 50-51.
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เรื่องการลวงขายและการละเมิดในเรื่องความลับทางการค้าซึ่งพัฒนาโดยศาลเป็นหลัก เช่นประเทศ 
อังกฤษ เป็นค้น

3.การคุ้มครองโดยรวมสองแนวทางข้างค้นเข้าด้วยกัน
เป็นการให้ความคุ้มครองรวมกันระหว่างการใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง คำพิพากษาของ 

ศาล และกฎหมายพิเศษ ในกรณีที่เป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา การใช้ 
กฎหมายของสหพันธรัฐและกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ จะทำให้มีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบ 
การคุ้มครองตลอดจนความซับซ้อนในการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นด้วยโดยการคุ้มครองของมลรัฐต่าง ๆ 
มักจะมีการพัฒนาไปมากกว่าการคุ้มครองโดยสหพันธรัฐ ในกรณีเช่นนี้หากคดีไค้รับการพิจารณา 
ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลของมลรัฐก็จะไม่อยู่ในบังคับกฎหมายของสหพันธรัฐอีก

ในการป้องกันการแข่งขันอันไม,เป็นธรรม การป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด 
(causing confusion) เป็นประเด็นที่สำคัญ ความสับสนในสินค้าบริการหรือธุรกิจใด ๆ มักเกิดขึ้นใน 
สิ่งชี้เฉพาะถึงแหล่งที่มาของสินค้าและสิ่งที่ปรากฎบนตัวสินค้า การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด 
อาจแบ่งเป็นประเภทดังต่อไปนี้36

1) การก่อให้เกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้า (Commercial source) หรือบริการ 
หรือธ ุรก ิจใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลัายกับสินค้าที่ไค้รับความคุ้ม 
ครองจนทำให ้ผ ู้บริโภคท ั่วไปหลงผิดไค ้ สิ่งที่นำมาพิจารณาสำหรับประเด็นเรื่องความสับสนคือ 
ความแตกต่างกับสินค้าที่ไค้รับการคุ้มครองชื่อเสียง การชักนำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ความ 
คล้ายคลึงของเครื่องหมายและลักษณะสินค้าบริการ

ความส ับสนในกรณ ีน ี้,ม ักไม ่ใช ่ประเด ็นในบ ัเญหาข้อพ ิพาทโดเมนเนมเน ื่องจากต้อง 
พิจารณาที่ผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงไม่อาจปรับเข้ากับกรณีของโคเมนเนมซึ่ง 
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในตัวของมันเองไค้

2) การก่อให้เกิดความสับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้อื่น เป็นกรณีที่มีการ1ใช้ 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ เหมือนหรือคล้ายกับกิจการที่มีความมั่นคงในตลาดสูง 
กว่าเพื่อให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้สืกว่ามีความเกี่ยวพันกับกิจการนั้น (Affiliation) แต่ล้าสินค้าหรือ 
บริการหรือลักษณะธุรกิจบัน ๆ มีความแตกต่างกันมากจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนถึงแหล่งที่มา 
หรือชวนให ้เข ้าใจว่าม ีความเก ี่ยวพ ันก ันในการใช้เครื่องหมายหรือส ิ่งบ ่งช ีใด ๆ ก็จะไม่อยู่ใน 
ขอบเขตนี้

ในกรณีนี้อาจพิจารณาไค้ว่า น่าจะนำไปปรับใช้กับประเด็นข้อพิพาทโดเมนเนมไค้เพราะ 
มีการพิจารณาถึงธุดเชื่อมโยงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายโดยตรง

WIPO, “Protection against Unfair Competition ะ Analysis of the present World
Situation,” ะ p.28.
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3) การก่อให้เกิดความสับสนว่ามีการสนับสนุนจากผู้อื่น (Sponsorship) กรณีนีผู้บริโภค 
จะไม่เกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้าและไม,คาดหวังว่าสินค้าหรือบริการนั้นเกี่ยวพันกับ 
กิจการของผู้อ ื่น แด,เป็นกรณีที่ผู้บริโภคพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
ตลอดจนลักษณะชี้เฉพาะต่าง ๆ กับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันรายอื่นแล้วคาดว่าไค้มีการขอ 
อนุญาตใช้ ตัวอย่างประเทศที่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้คือสหรัฐอเมริกา37

การก่อให้เกิดความสับสนในกรณีนี้จะรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ลักษณะบุคลิกภาพของ 
บุคคลผู้มีชื่อเสียงมาใช้ในการนำเสนอหรือขายสินค้าหรือบริการ การนำเสนอโดยไม่ไค้รับอนุญาต 
นียังเกี่ยวช้องกับสิทธิในการนำเสนอต่อสาธารณชน (Publicity right) ด้วย กล่าวคือป็จเจกชนมีสิทธิ 
ที่จะป็องกันการใช้ลักษณะใด ๆ ของตนนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อวัตลุประสงค์ในทางการค้า 
สิทธิตังกล่าวจึงเป็นการคุ้ม่ครองชื่อ บุคลิกลักษณะหรือสิ่งต่าง ๆ ที่บ่งชี้ว่าเป็นบุคคลนั้นจากการ 
แสวงหาประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ

สหรัฐอเมริกาไค้ให้ความคุ้มครองจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมเป็น 2 ลักษณะตังนี้38
1.การคุ้มครองโดยหลักกฎหมายคอมมอนลอว์
ในธุดนีไค้มีพัฒนาการมาจากกฎหมายละเมิดเรื่องการลวงขายซึ่งหมายถึงการกระทำหรือ 

การแสดงซึ่งข้อความอันเป็นเท็จของบุคคลหนึ่ง ในกรณีที่เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ฉลาก หีบห่อ 
ฯลฯ ของผู้ถูกทำซาหรือทำให้คล้ายคลึงนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตนเองและยังไม,มีลักษณะ 
บ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ ผู้ถูกทำซาจะต้องพิสูจน์ให้ไค้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะก่อความสับสนหลง 
ผิดให้แก่ผู้บริโภคและผู้บริโภคไค้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นแล้วจริง

ในเรื่องของ Trade dress หรือ get-up นัน ศาลจะพิจารณาโดยรวมหรือทั้งหมดว่าก่อให้ 
เกิดความสับสนไต้หรือไม่ โดยไม่แยกพิจารณาทีละส่วน และก็เช่นเดียวกับกรณีการลวงขายทั่วไป 
กล่าวคือ หากมีการกระทำให้เหมือนคล้ายในหีบห่อสินค้าที่สาธาณชนรู้จักเป็นอย่างดีหรือหีบห่อ 
นันมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ หรือตัวหีบห่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว และการทำ 
ให้เหมือนคล้ายนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ผู้กระทำจะต้องรับผิด แต่หากเป็นกรณีที่หีบ 
ห่อเติมนันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ กรณีนี้ต้องพิสูจน์ 
เจตนาการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดและพิสูจน์ว่าไค้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณ 
ชนขึ้นแล้วด้วย

37 ดู The Trade Mark Act (Lanham Act) section 43(a).
นลินทร ชาติศิริ “ การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพ 

บังคับทางกฎหมาย : สืกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิ 
ต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ธุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539), หน้า 59-66.



6 9

2.การคุ้มครองโดยอาศัยบทบัญญัติกฎหมาย
บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองการก่อให้เกิดความสับสนท่ีสำคัญได้แก่
1) The trademark Act (the Lanham Act) 1988 section 43(9) (15 บ.ร.C.S1125(a))
Lanham Act ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43(a) โดยบัญญัติห้ามมิให้มีการแสดงเท็จในแหล่งท่ี

มาของสินด้า บริการหรือภาชนะซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดหรือหลอกลวงว่ามีความ 
สัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน มีแหล่งกำเนิดเดียวกับบุคคลอ่ืน ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน 
หรือเข้าใจว่าสินค้าบริการของตนได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น บทบัญญัติน้ีให้สิทธิแก่เคร่ืองหมาย 
การด้าท่ีมิได้จดทะเบียนหรือสิทธิเรียกร้องอ่ืน  ๆ ท่ีมี'พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกับการกระทำผิด 
ต่อเคร่ืองหมายการด้าจดทะเบียน ได้แก่ ช่ือทางการด้าและหีบห่อของสินค้า

2) Uniform Deceptive Trade Practices Act
บทบัญญัตินี้เปีนแบบอย่างกฎหมายที่หลายรัฐนำมาใช้เป็นด้นแบบไนกฎหมายของตน 

ตามกฎหมายน้ีใด้กล่าวถึงการกระทำท่ีเป็นการหลอกลวงในทางการค้า (deceptive trade practice) 
ซ่ึงได้แก่การกระทำธุรกิจหรืออาชีพซ่ึงมีลักษณะในการ

ก.ขายสินค้าหรือบริการโดยลวงขายว่าเป็นของบุคคลอ่ืน
ข.กระทำการที่นำจะก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือ 

บริการ (source) เก่ียวกับความสนับสนุน (sponsorship) เก่ียวกับการขออนุญาต (approval) หรือใบ 
รับรอง (certificate)

ค.การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้องกับ 
บุคคลอ่ืนหรือก่อให้เกิดความสับสนว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลอ่ืน

ง.มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำของบุคคลอื่นในการกระทำซึ่งนำจะก่อให้เกิดความสับ 
สนหลงผิดหรือเข้าใจผิด

บทบัญญัติน้ีได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าบุคคลท่ีร้องเรียนไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าตนเป็นคู่แข่ง 
ขันและไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดข้ึน

ส่วนการใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมของเยอรมันจะอยู่ใน Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) ซ่ึงมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกับบทบัญญัติเร่ืองการป้องกันการ 
แข่งขันทีไม่เป็นธรรมใน The United States Federal Trade Commission Act

กฎหมายของเยอรมันใน มาตรา 3 ได้วางหลักว่า ผู้ท่ีกระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแข่งขันในทางการค้า อาจมีคำส่ังห้ามในการกระทำดังกล่าวหรือให้ใช้ค่า 
เสียหาย และใน มาตรา 3 ยังได้วางหลักในการใช้คำส่ังห้ามแก่ผู้โฆษณาทางการด้าท่ีมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการแข่งขันในการแสดงคำพูดหรือข้อด้างใด  ๆท่ีก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ในการนำกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาปรับใช้กับกรณีพิพาทโดเมนเนม 
น้ัน สหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้หลักใน Federal Trade Commission Act แต่ใช้บทบัญญัติเร่ือง Unfair
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Competition ใน Lanham Act แทน ส่วนกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของเยอรมันไม,มีหลักเร่ือง 
Unfair Competition เหมือน Lanham Act ดัง,น้ัน จึงใช้กฎหมาย UWG ในการแค้ปีญหาดังกล่าว39

ข้อพิพาทที่ศาลไค้มีการพิจารณาโดยอาศัยหลักเรื่องการแข่งขันที่ไม่เปีนธรรมเป็นข้อ 
พิพาทในลักษณะ meta tag lawsuit ซ่ึงการใช้ใน meta tag จะเป็นการละเมิดท่ีมองไม่เห็นและเป็น 
การพยายามหลีกเล่ียงจากการใช้เป็นโดเมนเนมโดยตรง หรืออาจปรับใช้ในกรณีการใช้ช่ือเครื่อง 
หมายการค้ามาจดทะเบียนโดเมนเนมโดยท่ัวไป

3.2 การปรับใช ้กฎหมายป้องกันการแข่งข ันอ ันไม ่เป ็นธรรมของสหรัฐอเมริกากับข้อ 
พิพาทโดเมนเนม

ก.คด Playboy Enterprises Inc. และ Calvin Designer Label40
คดีนี Playboy Enterprises ไค้ยืนฟ้อง Calvin Designer Label, Calvin Fuller และ Calvin 

Merit เป็นจำเลยจากการใช้เครื่องหมายท่ีจดทะเบียนของ Playboy คือ “PLAYBOY” และ 
“ P LAYM ATE ” โดยไม่ไค้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่า “ PLAYBO Y” และ 
“ P LA Y M A T E ” เป ็นส่วนหนึ่งของชื่อโคเมนเนม คือ www .p lavbovxxx.com  และ 
www .pi aymatel i ve ■ com ยังมีการใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบนเว็บไซท์ คือคำว่า Playmate live 
magazine และใช้เป็นส่วนหน่ึงของสโลแกนโฆษณา คือ Get it all hereto). Playboy ข้อพิพาทนียังมี 
อีกประเด็นท่ีสำคัญ คือ โจทกไค้ย่ืนฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าโดยใช้ 
meta tags โดยค้างว่าจำเลยไค้มีการใช้เคร่ืองหมาย “PLAYBOY” ในเครื่องท่ีอ่านรหัสไค้โดยติดต้ัง 
ไว้ในเว็บเพจของจำเลยในลักษณะท่ีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะมองไม่เห็น แต่สามารถตรวจสอบไค้โดยใช ้
searchengine41

ในกรณีน้ีเห็นไค้ว่า จำเลยใช้เคร่ืองหมายในการค้นหาของ Playboy เป็นส่วนหนึ่งของโค 
เมนเนม ใช้เป็นข้อความในเว็บเพจและใช้เป็น meta tags เพื่อธุดประสงค์,ในการดึงดูดผู้'ใช้ 
อินเตอร์เน็ตเช้ามายังเว็บไซท์ของตน Playboy จึงไค้ดำเนินคดีต่อจำเลยในข้อหาละเมิดในเคร่ือง

Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of 
Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and 
Technology (December 1,2000) ะ p. 13.

40คู Playboy Enterprises, Inc. V . Calvin Designer Label, Civ. No. C-97-3204 (N.D Cal., 
Sept.8, 1997).

41 Meeka Jun, “Meta Tags : The case of the Invisible Infringer,”  The New York Law
Journal, (October 24, 1997).

http://www.plavbovxxx.com


7 1

หมายการค้าและเป็นก เรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามหลักเรื่องแหล่งกำเนิดที่เป็นเท็จ (false 
designation of origin) และการนำเสนอทีเป็นเท็จ (false representation)

คดีนี้ บ.ร. District Court of San Francisco ไค้อนุญาตให้มีคำส่ังห้ามในเบ้ืองต้นตามคำ 
ขอของ Playboy Enterprise ดังต่อไปนี

[.ห้ามใช้เคร่ืองหมายการค้า PLAYMATE หรือ PLAYBOY ไม่ว่าในรูปแบบใด  ๆและยัง 
ห้ามใช้คำหรือข้อความใด  ๆ ท่ีน่าจะก่อให้เกิดความสับสน ซึ่งรวมถึง PLAYMATELIVE หรือ 
"playboyxxx.com" หรือ "playmatelive.com" เป็นโคเมนเนม สารบัญช่ือ ท่ีอยู่บนอินเตอร์เน็ตอ่ืน  ๆ
ช่ือบริการเว็บไซท์ของจำเลย ในโค้ด meta tag ของโฮมเพจหรือเว็บเพจ หรือในการเช่ือมโยงกับข้อ 
มูล สินค้าหรือบริการใด  ๆการเช่ือมโยงกับโฆษณา การส่งเสริมสินค้า บริการหรือเว็บไซท์

2. ห้ามใช้เคร่ืองหมายการค้า PLAYMATE หรือ PLAYBOY ในการเช่ือมโยงกับสินค้า 
หรือบริการของจำเลยในทางท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเช่ือท่ีผิดว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไค้รับการ 
สนับสนุนหรือมีความเก่ียว1ข้องกับโจทก์

3. ห้ามเผยแพรหรือใช้หน้าเว็บไซท์ โฆษณา คำท่ีเป็นรหัสอินเตอร์เนีต ช่ือหรือส่ิงใด  ๆ ท่ี 
มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับหน้าเว็บไซท์หรือเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์เพ่ือไม,ให้เกิดความน่าจะสับ 
สนหรือการเข้าใจผิด

4. ห้ามเก่ียวข้องกับการกระทำใด  ๆ ท่ีทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของจำเลย 
ไค้รับการสนับสนุนหรือเก่ียวข้องกับโจทก์

คำสั่งห้ามดังกล่าวมีผลให้จำเลยต้องหยูดใช้เครื่องหมาย “ P LA YBO Y ” และ 
“PLAYMATE” เป็นส่วนหน่ึงของโคเมนเนม, เป็นช่ือเว็บไซท์, ใน meta tags บนเว็บเพจหรือใน 
การเช่ือมโยงกับโฆษณาหรือบริการส่งเสริมเว็บไซท์ของตน

3.2,1 การวิเคราะห้ไนส่วนท่ีสำคัญ
ก. ประเด็นเร่ืองเขตอำนาจศาล
ศาลในคดีนีไค้ยืนยันถึงเขตอำนาจเหนือบุคคลต่อจำเลย เนื่องจากจำเลยเป็นชาว 

แคลิฟอร์เนียและการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการละเมิดน้ีก็เกิดข้ึนในเขตอำนาจศาล
ข. ประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
เคร่ืองหมายการค้า Ployboy และ PLAYMATE เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนใน 

ระดับสหพันธรัฐและยังมีการจดทะเบียนอื่น  ๆ อกสำหรับเครื่องหมาย PLAYMATE และ 
P1AYB0Y โดยเคร่ืองหมายท้ังสองมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายและมีเพียงหน่ึงเดียว

ค. ประเด็นเร่ืองจำนวนโดเมนเนมท่ีผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้
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กรณีดังกล่าวนีแม่จะมีการจดทะเบียนโคเมนเนมโดยใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าทังสองแต่ก็ 
เป็นการจดทะเบียนไว้เพ่ือใช้เองไม่ใช่เพ่ือขายในลักษณะของ cybersquatting ทังยังไม่ปรากฎว่ามี 
การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน  ๆ อีก

ง. ประเด็นเร่ืองลักษณะการใช้โคเมนเนม
การใช้โดเมนเนมของจำเลยในคคีน้ีเห็นไค้ว่าเป็นการใช้ในทางการค้าเน่ืองจากเน่ืองจากมี 

การใช้เป็นส่วนหน่ึงของช่ือบริการบนเว็บไซท์เว็บไซท์ คือ Playmate Live Magazine และยังใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของสโลแกนโฆษณา Get it all here@.Plavbov

นอกจากน้ีโจทก์ยังสามารถพิสูจน์ในประเด็นเหล่านีคือ
1) มีการพิสูจน์ไค้ตามข้อหาในเร่ืองการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า การแข่งขันท่ีไม,เป็น 

ธรรมและการเสือมทอนเคร่ืองหมายการค้า
2) พิสูจน์ไค้ถึงความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาไค้หากไม่มีคำสั่งหามในการยับยังในการ 

กระทำของจำเลย
3) พิสูจน์ไค้ถึงความเสียหายท่ีโจทก์จะไค้รับ
4) พิสูจน์ไค้ถึงประโยชน์สาธารณะท่ีอาจเสียไปหากไม่ไม่มีการบรรเทาความเสียหาย
ส่วนการใช้ในลักษณะเป็น meta tag แม่'จะไม,เข้าประเด็นเป็นการละเมิดในเคร่ืองหมาย

การค้าแต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมกับโจทก์ การกระทำในส่วนน้ีถือเป็น 
การพยายามหลีกเล่ียงข้อหาในการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า

จ. ประเด็นเร่ืองการก่อให้เกิดความสับสน
เน่ืองจากเป็นการใช้โดเมนเนมโดยใช้ช่ือเครื่องหมายการค้าของโจทก์และมีการใช้ช่ือดัง 

กล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสโลแกนในการโฆษณา และยังใช้เป็นโค้ดใน meta tag ของเว็บไซท์จำเลย 
ดังน้ัน บุคคลท่ัวไปท่ีใช้คำว่า PLAYBOY ในการค้นหาก็จะสามารถเข้าถึงเว็บไซท์ของจำเลยไค้จึง 
เป็นการก่อให้เกิดความสับสนว่าเว็บไซท์ของจำเลยมีความเก่ียวข้องกับโจทก์หรือเป็นเว็บไซท์ของ 
โจทก์ ถือไค้ว่าเป็นการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า

ฉ. ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเร่ิมคดี
คดีน้ีไม่ปรากฎเร่ืองความล่าช้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในการเร่ิมคดีแด,อย่างใด
ช. ข้อสรุป
กรณีพิพาทดังกล่าวน้ีมีประเด็นนอกเหนือจากการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า กล่าวคือ 

ไม่ไค้มีเพี๋ยงการใช้ช่ือเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหน่ึงของโดเมนเนมหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อ 
ความในเว็บไซท์เท่าน้ัน แต่มีการใช้เป็นคำค้นหาใน meta tag ซ่ึงจะไม่ปรากฎให้เห็นภายนอกอย่าง 
โคเมนเนม ในชุดน้ีอาจไม่สามารถปรับเข้ากับหลักเร่ืองละเมิดเคร่ืองหมายการค้าไค้ แต่ศาลกีไค้ 
ปรับเข้ากับหลักเร่ืองการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม
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ข.คด Ty Inc- และ Mickey Coliett42
โจทก์เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจำนวนมากท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ของเล่นกำมะหย่ี โดย 

ของเล่นชนิดดังกล่าวมีอยู่ในตลาดท่ัวโลกซ่ึงมีการขายโดยตัวแทนจำหน่ายท่ีไค้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 
1994 ผลิตภัณฑ์ของเล่นชนิดนีใค้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นท่ีนิยมท่ัวโลก นอกจากการจดทะเบียน 
เรื่องหมายการค้าจำนวนมากกับ USPTO แล้ว โจทก์ย ังมีการจดทะเบียนโดเมนเนม  
www.beaniebabics.com และ www.tv.com โดยเว็บไซท์ www.ty.com เป็นเว็บไซท์ทีแสดงข้อมูล 
และรูปภาพผลิตภัณฑ์ของเล่นดังกล่าว

ส่วนจำเลยไค้จดทะเบียนโดเมนเนม www.beaniebaby.com โดยทราบถึงความมีอยู่ของ 
เคร่ืองหมาย BEANIE BABIES, BEANIE BABY, BEANIES และ BEANIE มาก่อนแล้ว เว็บไซท ์
ของจำเลยนีได้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาจำนวนมากโดยมีการเสนอขายสินค้าหลายชนิดและหน่ึงใน 
จำนวนนันกีคือ ผลิตภัณฑ์ของเล่นกำมะหย่ีเหมือนสินค้าของโจทก์

โจทก์ไค้กล่าวหาว่าจำเลยไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายท่ีไค้รับอนุญาตจาก Ty Inc. แต่มีการจด 
ทะเบียนโคเมนเนม www.beaniebabv.com และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Beanie Babie ผ่านเว็บไซท์ดัง 
กล่าว จากการกระทำดังกล่าวโจทก์จึงไค้ย่ืนฟ้องจำเลยในข้อหาต่าง  ๆดังนี้

1. ละเมิด'ในเคร่ืองหมายการค้า
2. เปีนการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม เน่ืองจากการกระทำของจำเลยเป็นการหากำไรในส่วนท่ี 

จำเลยไมมสิทธิ
3. เปีนการเส่ือมทอนเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากเคร่ืองหมายของโจทก์มีช่ือเสียงและเป็น 

ท่ีเจักกันท่ัวและจำเลยมีการใช้เคร่ืองหมายในลักษณะเป็นการทำให้เส่ือมเสีย (Tamishment) ต่อคุณ 
ภาพสินค้าโจทก์

4. เปีนการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้าตามหลักคอมมอนลอว์
ร-เป็นการฉ้อโกงผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจในลักษณะหลอกลวง
ศาลในคคีนีไค้พิจารณาให้มีคำส่ังห้ามในการกระทำของจำเลยและให้โอนการจดทะเบียน 

โดเมนเนม beaniebaby.com แก่โจทก์ตามคำขอ ท้ังยังให้มีการใช้ค่าเสียหายอีกด้วย

3.2.1 การวิเคราะห1้นส่วนท่ีสำคัญ
ก.ประเด็นเร่ืองเขตอำนาจศาล
ในประเดนเรองนี District Court for the Northern District of Illinois ไค้ยนยันไว้อย่างชัด 

เจนว่าเป็นศาลท่ีมีเขตอำนาจ เน่ืองจากโจทก์มีท่ีต้ังอยู่ในเขตอำนาจศาลแนะไค้รับความเสียห เยอยู่ 
ในเขตดังกล่าว

42 ดู Ty Inc. V . Mickey Collett, 1999 บ.ร. Dist. LEXIS 7010 (N.D. 111. 1999).

http://www.beaniebabics.com
http://www.tv.com
http://www.ty.com
http://www.beaniebaby.com
http://www.beaniebabv.com
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ข. ประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
เน่ืองจาก Ty Inc. ได้จดทะเบียนและย่ืนคำขอในการจดทะเบียนสำหรับเคร่ืองหมายการ 

ค้าจำนวนมากซ่ึงรวมท้ังเคร่ืองหมายการค้า BEANIES ด้วย ท้ังผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายการค้า 
ของโจทก์ก็มีชื่อเสียงเป็นที่เจ,กแพร่หลายและยังมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ไค้รับมาจนถือไค้ว่าเป็นกูด 
วิลลัของโจทก์ ดังน้ัน จึงอาจถือไค้ว่าเคร่ืองหมายการค้า BEANIES เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีเพียงหน่ึง 
เดียวเท่าน้ัน

ค. ประเด็นเร่ืองจำนวนโดเมนเนมท่ีผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้
จำเลยในคดีน้ีมีการจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าเพียงช่ือเดียวและ 

ไม่ไค้มีการพยายามเสนอขายโดเมนเนมนั้นให้กับเจ้าของที่แท้จริง กรณีจึงยังไม่อาจถือไค้ว่าเป็น 
เร่ือง cybersquatting อย่างไรก็ตาม โจทก์ในคดีน้ีก็ไม่ไค้ฟ้องในประเด็นดังกล่าว ดังน้ันจึงมีผลเพียง 
แค'ว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เร่ือง cybersquatting เท่าน้ัน

ง. ประเด็นเร่ืองลักษณะการใช้โดเมนเนม
การใช้โตเมนเนมของจำเลยในกรณีนั้เห็นไค้ช้ดว่าเป็นการใช้ในทางการค้าเพราะมีการ 

เสนอขายสินค้าประ๓ ทต่าง  ๆภายไค้โดเมนเนมท่ีคล้ายคลึงกับช่ือเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์น้ัน
จ. ประเด็นเร่ืองการก่อให้เกิดความสับสน
การกระทำท่ีเช้าลักษณะนีเห็นไค้จากการท่ีจำเลยไค้เสนอขายสินค้าประเภทเดียวกับของ 

โจทก์ภายไค้โคเมนเนมท่ีคล้ายคลึงกับเคร่ืองหมายการค้า ผู้ใช้อินเตอร์เนีตจึงอาจเช้าใจไค้โดยง่ายว่า 
เว็บไซท์ดังกล่าวมีความเก่ียวช้องกับกิจการท่ีมีช่ือเสียงของโจทก์

ฉ. ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเร่ิมคดี
คดีนีไม่มีประเด็นเร่ืองความล่าช้าในการดำเนินคดีของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
ช. ข้อสรุป
คดีนีเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยในหลายข้อหาและศาลก็ไค้พิจารณาไนทางท่ีเห็นด้วยกับ 

ข้อหาดังกล่าวท้ังหมด สำหรับข้อหามีการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมน้ันศาลไค้พิจารณาจากการท่ีจำเลย 
หากำไรจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซ่ึงตามข้อเท็จจริงก็ปรากฎว่ามีผู้ใช้ 
อินเตอร์เน็ตเข้ามาท่ีเว็บไซท์จำเลยจำนวนมาก ทั้งเว็บไซท์ดังกล่าวก็มีการทำธุรกิจ ดังน้ันจึงอาจ 
พิจารณาไค้ว่าธุรกิจของจำเลยไค้ดึงดูดลูกค้าของโจทก์ไปโดยใช้วิธีการท่ีจำเลยไม่มีสิทธิ

4.การใช้กฎหมายในเร่ือง Anticybersquatting
4.1หลักท่ัวไป
การค ุ้มครองโดยใช ้หล ักในเร ื่อ งน ีม ีอย ู่ในกฎหมายของสหร ัฐอเมร ิก ! คือ 

Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) ซ่ึงมีการบังดับใช้เมือ 29 ตุลาคม 1999 ของ 
กฎหมายนีมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและธุรกิจของสหรัฐอเมริกาโดยห้ามการจด
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ทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นโคเมนเนมโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อหากำไรจากกูด'วิลล์ 
แห่งเคร่ืองหมายเหล่าน้ันหรือท่ีเรียกว่า cybersquatting น่ันเอง

การออกกฎหมาย Anticybersquatting Coonsumer Protection Act เกิดผลทีสำคัญดังบี4'
1. กฎหมายน้ีไค้แก้ไข Lanham Act ซ่ึงเป็นกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าโดยสร้างหลักเร่ือง 

Anticybersquatting ข้ึนมาเฉพาะ
2. กำหนดให้มีการใช้ค่าเสียหายต้ังแต่ 1,000-100,000 เหรียญสำหรับโดเมนเนมแต่ละช่ือ 

โดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
3. ค่อต้ังเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน (In rem jurisdiction) ให้เจาของเคร่ืองหมายการ 

ค้าสามารถดำเนินคดีต่อตัวโคเมนเนมในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้จดทะเบียนโคเมนเนมไค้
4. ACPA ให้ความคุ้มครองผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนม โดยจำกัดความรับผิดในกรณีท่ีมี 

การระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนโดยผิดพลาดหากเป็นการทำตามคำสั่งศาลหรือตาม 
นโยบายในการป็องก้นการจดทะเบียนโดเมนเนมท่ีคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้า

ข้อสังเกตประการท่ีสำคัญคือ หลักในกฎหมายน้ีสร้างข้ึนภายใต้ Lanham Act ดังน้ัน 
ACPA จึงสะท้อนการใช้ภาษาของ Lanham Act ในบทบัญญัติเร่ืองการละเมิดและการเส่ือมทอน 
เคร่ืองหมายการค้า

เน่ืองจากผู้ออกกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีบุมมองว่า การใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 
ขจัดปีญหา cybersquatting เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังน้ันจึงใช้วิธีการแก้กฎหมาย 
เคร่ืองหมายการค้าให้ครอบคลุมถึงเร่ือง cybersquatting ค้วย

หลักการสำคัญของ ACPA มีตังน้ี43 44
ACPA กำหนดมลฟ้องแก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือเจ้าของช่ือส่วนบุคคลต่อบุคคลผู้ 

ซ่ึง
1. มีเจตนาทุจริตในการหากำไรจากเคร่ืองหมาย รวมถึงช่ือส่วนบุคคลท่ีไค้รับการคุ้มครอง 

เป็นเคร่ืองหมายการค้าภายใต้บทบัญญัติน้ี และ
2. จดทะเบียน ขัดขวางการใช้หรือใช้โคเมนเนมท่ีมีลักษณะ

1) เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนสำหรับเครื่องหนายที่มีลักษณะบ่ง 
เฉพาะในเวลาท่ีจดทะเบียนโดเมนเนม

43Gregory B. Blasbalg, “Masters of Their Domains Trademark Holders Now have New 
Ways to Control Their Marks in Cyberspace,” Roger Williams University Law Review, rev. 563 
(spring 2000).

44 คู Anticybersquatting Consumer Protection Act 3002, 113 Stat. 1501A-545 to -546.
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2) เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนหรือเป็นการเสือมทอนสำหรับเครื่อง 
หมายท่ีมีช่ือเสียงในเวลาท่ีจดทะเบียนโดเมนเนม

จากหลักดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่จะไค้รับการคุ้มครองต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ
a , 1̂ น้ี น้ี 1 น้ี  ̂ น ี ้ '
มีชือเสียงหรือทังสองอย่างในเวลาทีบีการจดทะเบียนโคเมนเนม

หลักสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะนำมาพิจารณาคือ เร่ืองเจตนาทุจริต (Bad faith) ACPA ได ้
พิจารณาปีจจัยเร่ืองนีออกเป็น 2 ประ๓ ทคือ

1.กรณีท่ีปรากฎพยานหลักฐานว่ามีเจตนาทุจริต ACPA ได้กำหนดแนวทางในส่วนนี้ไว้ 
แตกข้ึนอยู่กับศาลท่ีจะพิจารณานำมาใช้ ท้ังบทบัญญัติก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแนวทางดังกล่าวเท่าน้ัน 
ปีจจัยในการพิจารณาถึงเจตนาทุจริตไค้แก่45

1) สิทธิของบุคคลในเคร่ืองหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปีญญา
2) ส่วนขยายถึงชื่อตามกฎหมายของบุคคลหรือชื่อท่ีใช้ทั่วไปในการระบุถึงบุคคลของโด 

เมนเนมน้ัน
3) มีการใช้โคเมนเนมในการเสนอขายสินค้าหรือบริการใด  ๆมาก่อนโดยทุจริตหรือไม่
4 ) พิจารณาในเร่ืองการใช้โดยทุจริตหรือการใช้ท่ีไม่ใช่ในทางการค้า
5) พิจารณาเจตนาในการหันเหผู้บริโภคจากเว็บไซทัของเจ้าของเคร่ืองหมายมายังเว็บไซท์ 

ที่ใช้โดเมนเนมดังกล่าวว่าสามารถทำให้เสื่อมเสียต่อกู๊ดวิลล์ที่เครื่องหมายนั้นนำเสนอเพื่อผล 
ประโยชน์ทางการค้า หรือมีเจตนาทำให้เสียหายหรือหมิ่นประมาทในเครื่องหมายนั้นโดยสร้าง 
ความน่าจะสับสนในแหล่งกำเนิด การส่งเสริม เป็นสาขาหรือสนับสนุนเว็บไซท์ดังกล่าวหรือไม่

6) มีการเสนอให้เปล่ียนมือ ขายหรือโอนโคเมนเนมแก่เจ้าของเคร่ืองหมายหรือบุคคลท่ี 
สามเพ่ือผลประโยขน์ทางการเงินโดยปราศจากการใช้หรือเจตนาจะใช้โคเมนเนมดังกล่าวโดยทุจริต 
เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือปราศจากการกระทำใดก่อนหน้านี้ท่ีเปีนส่ิงช้ีถึงพฤติการณ์ดัง 
กล่าว

7) มีการจัดหาซงข้อมูลติดต่ออันเป็นเท็จท่ีเป็นสาระสำคัญและก่อให้เกิดการเช้าใจผิดเม่ือ 
มีการขอจดทะเบียนโดเมนเนมหรือไม, หรืออาจพิจารณาท่ีเจตนาในการจงใจกระทำให้ไม่อาจรักษา 
ข้อมูลในการติดต่อท่ีถูกค้องไว้ไค้หรือบีการกระทำใดก่อนหนัาน้ีท่ีบ่งชีถึงพฤติการณ์ดังกล่าว

8) การจดทะเบียนหรือครอบครองโคเมนเนมหลายช่ือโดยทราบอยู่ว่าโดเมนเนมเหล่าน้ัน 
เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายของผู้อ่ืนท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะในเวลาท่ี 
จดทะเบียนโดเมนเนมหรือการเส่ือมทอนเครื่องหมายท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีช่ือเสียงในเวลาท่ีจคทะเบียน 
เช่นกันท้ังน้ีโดยไม,ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของคู่กรณี

คู Anticybersquatting Consumer Protection Act 3002, 113 Stat.1501, 1501A-545 to -
546.



77

9) เคร่ืองหมายท่ีนำมาจดทะเบียนโคเมนเนมน้ันมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีช่ือเสียงหรือไม่ 
ตามความหมายของกฎหมายน้ี

2.กรณีท่ีปรากฎว่าขาดเจตนาทุจริต ศาลจะพิจารณาจากเหตุท่ีว่า
1) บุคคลน้ันมีสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปีญญาอ่ืนในการใช้โคเมนเนม

หรือไม่
2) โดเมนเนมดังกล่าวประกอบด้วยชื่อตามกฎหมายหรือชื่อที่ใช้กันทั่วไปในการระบุถึง 

บุคคลนั้นหรือไม่
3) มีการใช้ชื่อดังกล่าวเป็นโดเมนเนมโดยสุจริตในการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ 

หรือมีการใช้อย่างเป็นธรรมหรือใช้ในทางท่ีไม่ใช่การค้ามาก่อนหรือไม่
การพิจารณาเรื่องเจตนาทุจริตในสองประเด็นนี้จึงเป็นหลักในการแยกผู้ใช้โดยสุจริต 

(Innocent user) ออกจากผู้จดทะเบียนเพ่ือแสวงประโยชน์โดยมิชอบ ( True cybersquatter)
สำหรับเร่ืองการเยียวยาความเสียหาย ACPA ไค้วางหลักไว้ 2 ประการคือ46
1. การใช้คำส่ังห้าม (Injunctive relief)
ในการใช้คำส่ังห้ามตามกฎหมายน้ีไม่ไค้เป็นวิธีการเยียวยาเฉพาะท่ีแยกต่างหากไปจากวิธี 

การในเร่ืองการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายน้ีเพียงแต่ขยายหลักในเร่ืองดังกล่าวให้คลุมถึง 
หลักเรือง anticybersquatting ด้วย

2. การใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเป็นจริง (The election of 
statutory or actual damages)

ตามกฎหมายน้ีไดัวางหลักในการให้ทางเลือกโจทก์ในการเรียกค่าเสียหาย โดยโจทก์อาจ 
เลือกไค้ในเวลาใด  ๆ ก่อนศาลมีคำตัดสิน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะพิสูจน์ความเสียหายท่ีแท้จริง 
กฎหมายน้ีจึงสร้างความสะดวกในการเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหน่ึงข้ึน

ดังนั้น เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องฟ้องในประเด็นละเมิดหรือ 
เสือมทอนเคร่ืองหมายการค้าอีกต่อไปเน่ืองจากสามารถใช้มูลฟ้องเฉพาะเร่ืองตามหลักใน ACPA
in Vเด

เน่ืองจาก Federal Trademark Dilution Act ไม่ไค้บัญญัติในเร่ืองเขตอำนาจศาลในทาง 
ทรัพย์สินไว้ในเร่ืองการเส่ือมทอนเคร่ืองหมายการค้า แต่เน่ืองจากบางกรณีอาจเป็นไปไต้ท่ีจะฟ้อง 
cybersquatter ผู้จัคหาข้อมูลท่ีเป็นเท็จให้แก่ผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนม ท้ังยังเป็นการยากท่ีจะหาฝ่าย 
ท่ีต้องรับผิดซ่ึงอาจมีปีญหาในการใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคล ACPA จึงพยายามขจัดปีญหานีโดย

46 Gregory B. Blasbalg, “Masters of Their Domains Trademark Holders Now have New 
Ways to Control Their Marks in Cyberspace,” Roger Williams University Law Review, rev. 563 
(spring 2000).
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จดทะเบียนโดเมนเนมหรือในกรณีท่ีโจทก์ไม่สามารถใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลต่อผู้จดทะเบียน 
1/1 yเด

การเยียวยาโดยการดำเนินการทางทรัพย์สิน (In rem action) ตามท่ีปรากฎในกฎหมาย 
ฉบับใหม่นี้จะจำกัดทางเลือกของโจทก์ซึ่งคาดว่าจะต้องมการใช้ประโยชน์จากหลักการใช้เขต 
อำนาจในทางทรัพย์สินโดยการขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการจดทะเบียนหรือให้โอนการจดทะเบียน 
โคเมนเนมบันแก่ตนเสียเอง นอกจากน้ียังไม่มีการวางหลักเร่ืองความเสียหายจากการกระทำท่ีเป็น 
ผลมาจากการใช้เขตอำนาจในทางทรัพย์สินด้วย อย่างไรกีตาม ตามบทบัญญัติในเร่ืองเก่ียวกับทรัพย์ 
สันไต้ให้อำนาจศาลในการใช้เขตอำนาจและระงับการจดทะเบียนซึ่งเป็นหลักที่ไม่เคยปรากฎมา 
ก่อนในกฎหมายท่ีมีอยู่47 แม้การใช้เขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินจะมีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญของ 
สหรัฐอเมริกา แต่บทบัญญัติในทางทรัพย์สินของ Anticybersquatting Consumer Protection Act ก็ 
ไต้สรัางหลักตรงน้ีขึ้นมา

สำหรับเยอรมันน้ัน ไต้ปรับใช้กฎหมายปองกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม (Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb/UWG) และกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า (Markengesetz) สำหรับข้อ 
พิพาทกรณี cybersquatting แต่กฎหมาย UWG จะกำหนดในเร่ืองความกว้างขวางของประ๓ ทผลิต 
ภัณฑ์มากกว่าเจตนาทุจริตหรือท่ีเรียกกันว่าส่ิงท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดี (contra bonos mores)48 

ตัวอย่างการปรับใช้ ACPA ของสหรัฐอเมริกากับกรณีพิพาทมีดังน้ี

ว า ง ห ล ัก เร ื่อ ง เข ต อ ำ น า จ ศ า ล ใ น ท า ง ท ร ัพ ย ์ส ิน ส ำ ห ร ับ บ า ง ก ร ณ ีข ึ้น โด ย โจ ท ก ์ส า ม า ร ถ ใ ช ้เข ต อ ำ น า จ

ศ า ล ใน ท า งท ร ัพ ย ์ส ิน เห น ือ ก า ร จ ด ท ะ เบ ีย น โด เม น เน ม ท ี่โจ ท ก ์ไค ใช ้ค ว า ม พ ย า ย า ม ใน ก า ร ก ำ ห น ด ต ัว ผ ู้

Ibid, p i 8.
48 Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names ะ A Comparison of 

Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and 
Technology (December 1,2000) ะ p. 18.
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4.2 การใช้กฎหมาย Anticybersquatting Consumer Protection Act ของสหรัฐอเมริกา 
กับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก. คดี Caesars World, Inc. และ Caecar-palace.com 49
Caesars World, Inc. โจทก์ซ่ึงเป็นบอนคาสิโนไค้ย่ืนฟ้องในข้อหาละเมิดในเคร่ืองหมาย 

การค้าต่อโดเมนเนมจำนวนมากซ่ึงรวมถึง Caesarcasino.com นอกจากน้ียังไค้ย่ืนฟ้องตามข้อหาใน 
กฎหมายใหม่ Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act ด้วย วิธีการคำเนินคดีของโจทก์ใช้วิธี 
การคำเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สิน (In rem action) โจทก์ในคดีน้ีไค้ร้องขอให้จำเลยเปิดเผยตัวโดยไค้ 
กล่าวหาว่าไค้ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมทั้งให้มีมาตรการลงโทษจำเลยและทนายจำเลย 
(Following discovery requests, plaintiff moved for Finding of contempt and for sanctions against 
defendant and its attorney) เน่ืองจากทนายจำเลยไค้ปฏิเสธการเปิดเผยถึงผู้สนับสนุนในการคำเนิน 
คดี ศาลจึงไค้มีคำส่ังในการใช้มาตรการบังคับ (sanction) ในตอนแรก

อย่างไรก็ตามเมือไค้พิจารณาถึงหลักใน Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 
แล้วพบว่า กฎหมายตังกล่าวไม,ไค้วางหลักในการคำเนินคดีของโจทก์ไว้ในลักษณะเป็นการดำเนิน 
คดีทางทรัพย์สินและไม่มีหลักเร่ืองการเปิดเผยด้วยเช่นกัน ตังนันเม่ือศาลไค้ทบทวนหลักตังเดิมใน 
เร่ืองการคำเนินการทางทรัพย์สินประกอบกับพบว่าท่ีปรึกษาของจำเลยไค้ย่ืนคำตอบและมีการเปิด 
เผยท่ีเพียงพอแล้วจึงไค้ยกเลิกคำส่ังดังกล่าวไป

นอกจากน้ีศาลยังไค้ให้เหตุผลว่า ความเไนเร่ืองการคำเนินการในทางทรัพย์สินนันยังไม่ 
เป็นท่ี!จกกันแพร่หลาย ท้ังการกระทำของทนายจำเลยก็ไม1อาจถือไค้ว่าปราศจากเหตุผลโดยสินเชิง 
เพราะไค้กระทำไปเนื่องจากไม,ต้องการให้ผู้สนับสนุนในการคำเนินคดีตกอยู่ในเขตอำนาจศาล 
เหนือบุคคล

ประเด็นสำคัญ1ของคดีนีก็คือ การทีโจทก์มีคำร้องขอให้มีการแสดงตัวนัน โจทก์ไค้ระบ ุ
ให้ "Caesarcasino.com ในฐานะเป็นผู้จคทะเบียน Caesarcasino.com และบุคคลใด  ๆ ท่ีมีผล 
ประโยชน์ในการเป็นเจ้าของหรือการควบคุม Caesarcasmo.com รวมถึง NIC Holdings, Ltd. แต่ไม่ 
จำกัดเพียงเท่าน้ี" จึงเป็นการย่ืนคำร้องให้มีผลต่อ Caesarcasino.com ซ่ึงเป็นโดเมนเนม ตังนันจึงไม่ 
อาจมีคำส่ังให้แสดงตัวเหมือนบุคคลหรือองค์กรไค้

การย่ืนฟ้องภายใต้กฎหมายตังกล่าวของโจทก์ แม้ศาลจะไม,ปรับเข้ากับหลักของกฎหมาย 
ใหม่แต่คำตัดสินของศาลในคดีน้ีก็เปีนตัวอย่างในก'1รอธิบายถึงการใช้กฎหมาย Anticybersquatting
1/1 Vเด

49 คู CAESARS WORLD, Inc., V . CAESARS-PALACE.COM, et ฟ., Civ. No. 99-550- 
A United States District Court for the District of Virginia, Alexandria Division 112 F. Supp. 2d 
505; 2000 บ.ร. Dist. LEXIS 12731; 47 Fed. R. Sen'. 3d (Callaghan) 728, Aug.25, 2000, Decided.
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4.2.1 การวิเคราะห้ในส่วนท่ีสำคัญ 
ก. ประเด็นเร่ืองเขตอำนาจศาล
เน่ืองจาก ACPA เป็นกฎหมายใหม่ท่ีกล่าวถึงหลักเร่ืองเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน จึง 

ยังมีความสับสนเกิดข้ึนในกรณีพิพาทนี แม้ท่ีปรึกษาของคู่กรณีทังสองฝ่ายจะยอมรับว่าจำเลยในคดี 
น้ีคือโดเมนเนม แตกไม่อาจปฏิเสธไค้ว่า บุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้ว่าจ้างท่ีปรึกษาให้ตอบโตไนข้อ 
กล่าวหาและมีคำร้องต่าง  ๆในนามของโดเมนเนม แม้ ACPA จะไค้วางหลักเร่ืองใหม่แต่กีไม่ไค้วาง 
หลักในเร่ืองการเปิดเผยไว้ ดังน้ันศาลจึงต้องพิจารณาถึงหลักด้ังเดิมเร่ืองการคำเนินการทางทรัพย์ 
สิน

หลักเร่ืองการดำเนินคดีกับทรัพย์สินท่ีเจักกันดีคือ In Rem Civil Forfeiture ซ่ึงรัฐสามารถ 
ใช้หลักน้ีในการยึดทรัพย์และผลักภาระไปให้เจ้าของทรัพย์สินในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ 
ไค้เก่ียวข้องกับการกระทำผิด ในความหมายอย่างแคบ หลักน้ีจะใช้กับทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการวินิจฉัยเร่ืองกรรมสิทธิในทรัพย์สินต่อข้ออ้างของบุคคลต่าง ๆ

เม่ือเปรยบเทียบกับกรณีน้ี บทบัญญัติของ ACPA ไค้อนุญาตให้มีการใช้การดำเนินการ 
ทางแพ่งกับโคเมนเนม ดังน้ันจึงเปรียบโคเมนเนมเป็นทรัพย์สินน่ันเอง แม้ ACPA จะไม,มีบท 
บัญญัติในการเทียบเคียงไว้โดยชัดแจ้งแต่ศาลก็ไค้วางหลักในการนำหลักเร่ืองน้ีมาใช้

เม่ือไค้นำแนวคิคน้ีมาใช้กับกรณีพิพาท การส่งคำตอบโต้จึงเป็นการกระทำในนามผู้ท่ีมี 
ผลประโยชน์ในโคเมนเนม แม้ว่าทรัพย์สินจะตกเป็นจำเลยในการดำเนินคดีทางทรัพย์สิน แต่จุด 
ประสงค์ในการวินิจฉัยก็คือการดัดสันในเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลในทรัพย์'มัน ดังน้ันบุคคล 
หรือหน่วยงานใดท่ีไค้ส่งคำตอบโค้กลับมาจึงมีหน้าท่ีในการแสดงตัว

แต่เน่ืองจาก ACPA ไม่ไค้วางหลักส์าหรับผู้ร้องในเร่ืองการดำเนินคดีทางทรัพย์สิน ดัง 
น้ันศาลจึงไค้ตัดสินว่า การใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลจึงไม่ไค้เพียงแต่พิจารณาจากการปรากฏซ่ึง 
การดำเนินการในทางทรัพย์สิน กล่าวคือ การดำเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินใช้บังคับกับทรัพย์สิน ไม่ 
ใช่เจ้าของ จึงไม่จำเป็นต้องมีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลต่อเจ้าของทรัพย์สินในการจะใช้วิธีการดัง 
กล่าว50

ข. ประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
คดีดังกล่าวไม่มีการโต้แย้งในประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
ค. ประเด็นเร่ืองจำนวนโคเมใ1เนมท่ีผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

50 ดู Harrods Limited V . Sixty Internet Domain Names, 110 F. Supp. 2d 420, 2000 บ.ร.
Dist. LEXIS 11911.2000 WL 1175103,*2(E.D. Va. 2000).
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ข้อเท็จจริงในคดีนีไม่ได้ระบุว่าโดเมนเนมจำนวนมากท่ีโจทก์ได้ดำเนินคดีนันเป็นโคเมน 
เนมท้ังหมดของจำเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การอาศัยมูลฟ้องตาม ACPA ยังสามารถพิจารณาใน 
ประเด็นอ่ืนได้อีก

ง. ประเด็นเร่ืองลักษณะการใช้โดเมนเนม
การใช้โคเมนเนมของจำเลยในคดีน้ี ศาลยังไม,ได้ช้ีขาดว่าเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม่ 

แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีจะเห็นว่า น่าจะถือว่าเป็นการใช้ในทางการค้าได้เพราะเว็บไซท์ของ 
จำเลยเป็นเว็บไซท์คาสิโน

จ. ประเด็นเร่ืองการก่อให้เกิดความสับสน
การนำช่ือเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้ในกรณีนีน่าจะเป็นการก่อความสับสนกับผู้ 

ใช้อินเตอร์เน็ตเพราะโจทก์เป็นบ่อนคาสิโน และจำเลยได้ใช้คำว่า casino ต่อท้ายช่ือเคร่ืองหมายการ 
ค้าของโจทก์เป็นช่ือเว็บไซท์

ฉ. ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเร่ิมคดี
คดีน้ีไม่ปรากฎเร่ืองความล่าช้าในการเร่ิมดำเนินคดีของโจทก์แต่อย่างใด
ช. ข้อสรุป
คดีน้ีมีประเด็นในบางธุดท่ีอาจอาศัยมูลฟ้องตามกฎหมาย Anti-Cybersquatting ได้แต่ 

ปีญหาของกรณีน้ีคือเร่ืองเขตอำนาจศาล เน่ืองจากศาลได้พิจารณาว่าเป็นการฟ้องโดยใช้หลัก In 
Rem Action เหนือโดเมนเนม แม้ใน ACPA จะยอมให้ใช้หลักเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินใน 
บางกรณี แต่การฟ้องโดเมนเนมเป็นจำเลยในคดีน้ีก็ไม,ใช่กรณียกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว ศาลจึง 
ต้องนำหลักเดิมในเร่ือง in rem action มาพิจารณาโดยวางหลักว่า บทบัญญัติของ ACPA มีผลบังคับ 
ใช้ได้เพราะสามารถวางหลักว่าโคเมนเนมเป็นทรัพย์สินได้และให้ท้องท่ีท่ีมีการจดทะเบียนเป็นท่ีต้ัง 
นอกจากนีเม่ือศาลเห็นว่าจำเลยมีฐานะเป็นผู้ร้อง แต่ตาม ACPA ก็ไม,มีบทบัญญัติในเร่ืองผู้ร้องใน 
การดำเนินคดีในทางทรัพย์สินด้วยเช่นกัน ดังน้ันศาลจึงอนุญาตให้ "ผู้ว่าจ้างให้ดำเนินคดี" ของฝ่าย 
จำเลยเข้ามาในคดีน้ีในฐานะผู้ร้องภายในเวลาท่ีศาลกำหนด เน่ืองจากโดเมนเนมเป็นสาระส์าดัญ 
ของการฟ้องและการเยียวยาความเสียหาย ดังน้ีนจะไม,อาจถือว่าเป็นการละเมิดจำเลยในการจะใช้ 
หลักเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน

ข.คดี Electronics Boutique Holdings Corp. และ Mr.John Zuccarini51
คดีนี Electronics Boutique Holdings Corp^จทก์ไคยืนฟ้อง Mr.John Zuccarini จำเลยใน 

ข้อหาละเมิด Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, Lanham Act section 43 ในเรืองการ

ดู Electronics Boutique Holdings Corp. V . Zuccarini, บ.ร. District Court, Eastern
District of Pennsylvania (Oct.30, 2000).
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เส่ือมทอนเคร่ืองหมายการค้า ละเมิดในเคร่ืองหมายบริการและการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม ฝ่ายโจทก์ 
มีการจดทะเบียนโดเมนเนม "www.ebworld.com" และ "www.electronicsboutique.com" เมอวันท 
19 ธันวาคม 1996 และ 30 ธันวาคม 1997 ตามลำดับ

ต ่อมาเม ื่อว ันท ี่ 23 พฤษภาคม 2000 จำเลยไค ้จดทะเบ ียนโดเมนเนม  
"www.electronicboutique.com" และ www.electronicbotique.com นอกจากยังมีการจดทะเบียน 
โดเมนเนมเพิมเติมอีกคือ "www.ebwold.com" และ "www.ebworl.com" จากการนี หากผู้ใช้ 
อินเตอร์เนีตพิมพ์ช่ือเว็บไซท์ผิดพลาดก็จะมีโอกาสเขัามายังเว็บไซท์ท้ังส่ีของจำเลยไค้ ในเว็บไซท์ 
ดังกล่าวประกอบด้วยหน้าต่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ จำนวนมากท้ังเครดิตการ์ด เคร่ืองตอบรับ 
ทางอินเตอร์เนีต เกมส์และเพลง และผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถออกจากระบบอินเตอร์เน็ตไค้ 
หากไม่คลิกท่ีโฆษณาก่อน

ช้อสังเกตคือ Mr.Zuccarini ไค้เคยตกเป็นจำเลยในคดีอ่ืน  ๆ มาแล้วจากการกระทำท่ีมี 
ลักษณะคล้ายกันน้ี52 โดยจำเลยจะไค้รับส่วนแบ่งทุกคร้ังท่ีมีการคลิกท่ีโฆษณา

โจทก์จึงไค้ขอให้ศาลมีคำส่ังห้ามจำเลย (Permanent injunction) ในการเลิกใช้เว็บไซท์ดัง 
กล่าว ในการมีคำส่ังห้ามศาลจะพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี

1. ฝ่ายผู้ยื่นขอสมควรไค้รับคำสั่งห้ามตามที่ขอหรือไม่ เฉพาะการพิจารณาในประเด็นน้ี 
ศาลจะวินิจฉัยจาก

1) ลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีช่ือเสียง (Distinctive or famous)
2) ความเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสน (Identical or confusingly similar)
3) เจตนาไม่สุจริตในการหากำไร (Bad-faith intent to profit)

2. ฝ่ายผู้ย่ืนขอจะไค้รับความเสียหายท่ีไม,อาจเยียวยาไค้หรือไม่หากไม่มีการออกคำส่ังดัง
กล่าว

3. การออกคำส่ังห้ามเป็นการถาวรจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหรือไม่
4. การออกคำส่ังห้ามเป็นการถาวรน้ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่
ในขั้นสุดห้าย ศาลไค้อนุญาตในการออกคำส่ังห้ามตามคำขอของโจทก์ โดยศาลเห็นว่า 

โจทก์ไค้รับความเสียหายจากการสูญเสียลูกค้าและกู๊ควิลล์อย่างประมาณค่าไม,ไค้ ตามหลักใน 
ACPA ไค้วางหลักเร่ืองค่าเสียหายไวัสองประ๓ ทคือ ความเสียหายตามความเป็นจริงและความเสีย 
หายตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งโจทก์ในคดีน้ีไค้รับการชดใช้ความเสียหายในประ๓ ทหลัง 52

52 ดู Shields V . Zuccarini. 89 F. Supp. 2d 634, 635 (E.D. Pa. 2000).

http://www.ebworld.com
http://www.electronicsboutique.com
http://www.electronicboutique.com
http://www.electronicbotique.com
http://www.ebwold.com
http://www.ebworl.com
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43นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีสำคัญ 
ก. ประเด็นเร่ืองเขตอำนาจศาล 
กรณีพิพาทน้ีไม่มีการโต้แย้งในเร่ืองเขตอำนาจศาล 
ข. ประเด็นเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวของเคร่ืองหมาย
จากการวิเคราะห์ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียง ศาลไต้มีความเห็นว่า 

เคร่ืองหมายการต้าท้ังสองของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ ท้ังยังเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงด้วย โดย 
โจทก์ได้มีการใช้และดำเนินธุรกิจภายใต้ช่ือ Electronic Boutique มากว่า 20 ปีในการขายวี.ดี.โอ. 
เกมส์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียังมีการใช้ช่ือดังกล่าวบนส่ืออินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บ 
ไซท์ www.electronicsboutique.com และ www.ebworld.com ของโจทกเอง เครืองหมายทังสอง 
ของโจทก์จึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีเพียงหน่ึงเดียว

ค.ประเด็นเร่ืองจำนวนโดเมนเนมท่ีผู้จคทะเบียนโดเมนเนมจดไว้ 
ข้อเท็จจริงในคดีน้ีแสดงอย่างชัดเจนว่าจำเลยใด้มีการจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ช่ือท่ี 

คลัายคลึงกับช่ือเคร่ืองหมายของโจทก์ถึง 4 ช่ือด้วยกันดังท่ีกล่าวมา 
ง. ประเด็นเร่ืองลักษณะการใช้โดเมนเนม
จากการพิจารณาถึงปีจจัย 9 บ่ระการใน ACPA ศาลมีความเห็นว่าการใช้โดเมนเนมของ 

จำเลยแสดงให้เห็นถึงเจตนาท่ีใม่สุจริตในการหากำไรจากความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายของโจทก์ 
ซ่ึงเห็นไต้จากการอาศัยการพิมพ์ท่ีผิดพลาดของผู้ใช้เป็นวิธีการเข้าสู่เว็บไซท์ตน เน่ืองจากเว็บไซท์ 
ของจำเลยมีการโฆษณาแสดงผลิตภัณฑ์ประ๓ ทต่าง  ๆ ดังนันจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้โดเมน 
เนมในทางการค้าโดยอาศัยความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการด้าโจทก์ 

จ. ประเด็นเร่ืองการก่อให้เกิดความสับสน
ในส่วนนี้ศาลได้พิจารณาในประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคลัายจนก่อให้เกิดความสับ 

สนของโคเมนเนมที่จงใจให้มีการสะกดผิดนั้น ศาลได้พบว่า ย่ิงมีความคล้ายคลึงในการสะกดโค 
เมนเนมกับช่ือเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงเท่าไร ก็มีแนวโน้มว่าผู้ใช้จะพิมพ์ผิดพลาดเป็นโดเมนเนม 
หนึ่งในส่ีชื่อของ Mr. Zuccarini มากข้ึน นอกจากน้ี จากข้อความท่ีโจทก์ได้รับทางอีเมลล์ยังทำให้ 
โจทก์ทราบว่า มีลูกค้ารายหน่ึงเกิดความสับสนจากการพิมพ์ช่ือผิดและเข้าใจว่าโจทก์มีความเก่ียว 
ข้องกับเว็บไซท์ www.electronicbotique.com อีกด้วย

ฉ. ประเด็นเร่ืองเวลาท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเร่ิมคดี
คดีน้ีไม่ปรากฎข้อเท็จจริงในเร่ืองความล่าช้าของโจทก์ในการดำเนินคดี
ช. ข้อสรุป
กรณีพิพาทนีเปีนตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมาย Anti-Cybersquatting ท่ีชัดเจนตัวอย่าง 

หน่ึง โดยมีข้อเท็จจริงท่ีบ่งถึงเจตนาท่ีไม่สุจริตของจำเลยตามตามหลักท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ นอก 
จากนียังเป็นการวางหลักพิจารณาในการมีคำส่ังห้ามในการกระทำของจำเลยอีกด้วย

http://www.electronicsboutique.com
http://www.ebworld.com
http://www.electronicbotique.com
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5.การวางแนวทางในเร่ืองเขตอำนาจศาล
ในการใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลสำหรับข้อพิพาทบนอินเตอร์เน็ตนั้นพบว่า ศาลมี 

ความลังเลในกรณีที่เป็นการสร้างเว็บไซท์ที่มีเพียงการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้สนใจ (Passive 
website) ซึ่งหมายถึงกรณีเว็บไซท์มีการนำเสนอการให้บริการโดยไม่เคยมีการเข้าทำสัญญาใด  ๆ
กับผู้อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่น ในกรณีพิพาทโดเมนเนมที่มีการฟ้องในข้อหาละเมิด 
เคร่ืองหมายการค้าโดย The Blue Note Club ซึ่งอยู่ในรัฐ New York ต่อคลับชื่อเดียวกันนีในรัฐ 
Missouri”  ศาลในระดับสหพันธรัฐไค้ปฏิเสธที่จะใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลใน New York เน่ือง 
จากเห็นว่าจำเลยผู้ดำเนินการเว็บไซท์ไม่มีรายไค้จากรัฐ New York ท้ังยังไม,มีการโฆษณา ไม่มีการ 
ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแก่ผู้อาศัยในรัฐตังกล่าว เว็บไซท์ของจำเลยมีเพียงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
การแสดง บัตรลดและสถานที่ตั้งโดยไม่มีการเปิดให้ซื้อขายบนอินเตอร์เน็ตแต่อย่างใด53 54

การวินิจฉัยของศาลในกรณีน้ีอาจสรุปเป็นผลไค้ว่า
1. การสร้างเว็บไซท์ขึ้นท่ัวไปโดยไม่มีสิ่งใดนอกเหนือกว่านั้น ยังไม่เพียงพอในการจะถือ 

เป็นการจ้ดหาอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purposeful availment) ต่อบุคคลในรัฐใด  ๆ โดยตรงตามหลักใน 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

2. การสร้างเว็บไซท์ท่ีมีเพียงการแสดงถึงบริการต่าง  ๆ ท่ีจะมีในอนาคตไม่ก่อให้เกิดเขต 
อำนาจศาลเหนือบุคคลต่อเจ้าของเว็บไซท์หากไม่ปรากฎถึงการขายผลิตภัณฑ์ในรัฐท่ีใช้เขตอำนาจ 
ศาลน้ัน55 56

3. การมีโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการจะใช้เขตอำนาจศาล 
เหนือบุคคลของรัฐท่ีโจทก์อาศัยต่อผู้โฆษณาไค้5'5

ตังน้ันอาจกล่าวไค้ว่า กรณีท่ีไม่ปรากฎการทำธุรกรรมทางค้านธุรกิจ'ในรัฐท่ี,ใช้เขตอำนาจ 
ศาล หรือไม่มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้อยู่อาศัยในรัฐตกเป็นเป้าหมาย ก็จะไม่สามารถแยกแยะระหว่าง 
การติดต่อท่ีมีชุคมุ่งหมาย (Active contact) และ การอยู่น่ิงเฉย (Passive contact) ไค้ หลักท่ีใช ้
พิจารณาก็คือ เว็บไซท์ท่ีท่ีมีการติดต่อ (Interactive website) จะยอมให้ผู้ใช้แลกเปล่ียนข้อมูลกับโฮส 
คอมพิวเตอร์ไค้

53 คู Bensusan Restaurant Corp. V . King, 126 F.3d 25 (2d Cir. 1997). See also, Hearst 
Corp. V .  Goldburger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y. 1997).

54 Christopher Wolf, "Internet Jurisdiction," Proskauer Rose LLP ะ p.l.
55 ดู Bensusan; International Shoe Co. V . Washington, 326 บ.ร. 310 (1945) ; See also 

K.C.P.L., Inc. V .  Nash, 1998 WL 823657 (S.D.N.Y. 1998).
56 ดู Cybersell, Inc. V . Cybersell, Inc., 130 F.3d 414 (9th Cir. 1997).
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โดยทั่วไปแล้วศาลจึงมีแนวทางอยู่ว่า จะไม,ใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลในกรณีที่ผู ้
ดำเนินการเว็บไซท์เพียงแต่มีการจัดหาข้อมูลที่สามารถเช้าถึงได้จากรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาลนัน 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็ไมนาไปใช้กับธุรกิจประ๓ ทจูงใจหรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.1 ตัวอย่างกรณีพิพาทท่ีแสดงถึงแนวทางในเร่ืองเขตอำนาจศาล
ก. Mid City Bowling Lanes & Sports Palace, Inc. V. Ivercrest, Inc.57
คดีน้ีเป็นเร่ืองการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า ศาลได้ตัดสินว่าไม่อาจใช้เขตอำนาจศาล 

เหนือบุคคลแก่บริษัทในรัฐ Louisiana โดยอาศัยเพียงการมีเว็บไซท์และโดเมนเนมได้ โจทก์คดีนี 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ROCK 'N' BOWL ในพ้ืนท่ี 
ของรัฐ Louisiana ส่วนจำเลยได้มีการใช้คำดังกล่าวกับบริการต่างประเภทท่ีชิคาโกและยังใช้เป็นโค 
เมนเนมสำหรับเว็บไซท์โฆษณาบริการนั้นด้วย เม่ือใช้หลักเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลกับกรณีบน 
อินเตอร์เน็ต ศาลได้มีความเห็นว่า เว็บไซท์ของจำเลยเป็นเพียงการโฆษณาในลักษณะท่ีอยู่น่ิงเฉย 
(Passive advertisement) ตังน้ันจึงไม,สามารถใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลกับจำเลยได้ ข้อความใน 
เว็บไซท์ของจำเลยมีเพียงท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์และแผนท่ีเท่าน้ัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่อาจมีการซ้ือขาย 
ใด  ๆหรือติดต่อกับจำเลยผ่านทางเว็บไชท์ตังกล่าวได้

ข. K.C.P.L., Inc. V. Nash58
เจ้าของเคร่ืองหมายการด้า KENNETH COLE REACTION และ REACTION โจทก์ ได้ 

ย่ืนฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า เสือมทอนเคร่ืองหมายการด้าและมีการแข่ง1ขันท่ี 
ไม่เป็นธรรมจากการจดทะเบียนและใช้โดเมนเนม "reaction .com" ศาลไนคดีน้ัได้ยกฟ้องโจทก์โดย 
ให้เหตุผลว่าไม,มีเขตอำนาจศาลเหนือจำเลย เน่ืองจากการมีเพียงเว็บไซท์ท่ีไม่ได้กระทำการใด  ๆ
โดยตัวเองน้ันยังไม่เข้าหลักในการจะใช้ long arm statute ของรัฐ New York ซ่ึงจำเป็นต้องให้มีการ 
แลกเปล่ียนทางธุรกิจเสียก่อน

J
ศาลยังได้ชีให้เหนความแตกต่างของกรณีนีกับกรณีของ Panavision และ Mr.Toeppen ทีมี 

การใช้เขตอำนาจศาลเน่ืองจากมี "Cyberpirate" เกิดข้ึน และจำเลยในคดีนีก็ต่างกับกรณีของ 
Mr.Toeppen ผู้ซ่ึงจดทะเบียนโคเมนเนมไว้จำนวนมากและส่วนใหญ่ก็คล้ายคถึงกับเคร่ืองหมายท่ีมี 
ช่ือเสียง แต่จำเลยในคดีน้ัมีการจดทะเบียนโคเมนเนมเพียง 4 ช่ือเท่านันและมีเพียงช่ือเดียวท่ีคล้าย 
กับ1ช่ือเคร่ืองหมายการด้าของบุคคลอ่ืน

57 ดู Mid City Bowling Lanes & Sports Palace, Inc. V . Ivercrest. Inc., 35 F. Supp. 2d 507 
(E.d. La. 1999).

58 ดู K.C.P.L., Inc. V . Nash, 1998 บ.ร. Dist. LEXIS 18464, (S.D.N.Y. 1998).
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ค. American Eyewear Inc. V. Peeper's Sunglasses and Accessories59
American Eyewear Inc. บริษัทในรัฐ๓ กซัสโจทก์ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า PEEPER 

ไค้ย่ืนฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดในเคร่ืองหมายการค้าจากการใช้โคเมนเนม peepers.com ศาลไค้ 
พิจารณาถึงลักษณะท่ีมีการติดต่อของเว็บไซท์ประกอบกับการดำเนินธุรกิจแล้วพบว่า แม้การติดต่อ 
ทางเว็บไซท์จะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็บ่งชีให้เห็นว่า การใช้โดเมนเนมของจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการ 
ติดต่อไปท่ีรัฐเท็กซัสและต้องการหาผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการค้าในท่ีดังกล่าว ศาลในคดีนี 
จึงไค้ตัดสินว่า ศาลมีเขตอำนาจเหนือบุคคลต่อบริษัทจดทะเบียนของรัฐมิเนโซต้าท่ีขายผลิตภัณฑ์ 
ผ่านเว็บไซท์ไปยังผู้อยู่อาศัยในรัฐเพ็กซัสแม้ว่าการมีธุรกรรมในส่วนนีจะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของ 
ธุรกรรมท้ังหมดก็ตาม

ง. Northern Light Technology, Inc. V. Northern Lights Club60
ผู้ดำเนินการเว็บไซท์ northemlight.com ซึ่งเป็นเว็บไซท์ search engine ไต้กล่าวหาจำเลย 

ผู้จดทะเบียนโดเมนเนม northemlights.com ในข้อหาละเมิดในเคร่ืองหมายการค้า โจรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (cyberpirating) และมีการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม ศาลไค้ปฏิเสธดำขอของจำเลยท่ีให้ 
ยกฟ้องด้วยเหตุผลว่าศาลไม่มีเขตอำนาจ เน่ืองจากศาลเห็นว่าจำเลยมีธุรกิจประเภทจูงใจในรัฐท่ีใช้ 
เขตอำนาจดังกล่าวท้ังยังมีความพยายามในการติคต่ดธุรกิจกับโจทก์ด้วย จึงไค้มีคำส่ังห้ามจำเลยใน 
การเช่ือมต่อกับเว็บไซท์ northemlight.com ของโจทก์

จ. Westcode V. RBE Electronics61
คดีน้ีศาลไต้ดัดสินว่าเว็บไซท์ของจำเลยไม,ตกอยู่ภายใต้หลัก General jurisdiction เน่ือง 

จากเป็นเพียงแหล่งข้อมูลและการโปรโมทต่าง  ๆ โดยไม,มีกิจกรรมซือขายเกิดข้ึน อีกทังเว็บไซท์ยัง 
ไม่ไต้มีการเจาะจงไปยังผู้อยู่อาศัยในรัฐท่ีใช้เขตอำนาจโดยเฉพาะ และท่ีสำคัญ โจทก์ในคคีนีไม ่
สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ใช้ของรัฐเขตอำนาจที่ไต้เข้ามาที่เว็บไซท์ ในส่วนข้อโต้แย้งของ 
โจทก์ท่ีว่า เว็บไซท์จำเลยเป็นเว็บไซท์ท่ีมีการติดต่อเน่ืองจากมี e-mail address hyperlink และข้อตก 
ลงในเร่ือง "click-wrap" น้ัน ศาลไค้ใเฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ส่ิงท่ีโจทก์อ้างถึงเป็นเพียงลักษณะ

ดู American Eyewear Inc. V . Peeper's Sunglasses and Accessories, 106 F. Supp. 2d 
895 (N.D. Tex. 2000).

60 ดู Northern Light Technology, Inc. V . Northern Lights Club, 97 F. Supp. 2d 96 (D. 
Mass. 2000).

61 ดู Westcode V . RBE Electronics, 2000 บ.ร. Dist. LEXIS 815 (E.D. Pa. Feb.l, 2000).
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มาตรฐานของเว็บไซท์ท่ัว  ๆ ไป ส่วนข้อตกลงดังกล่าวกีเปีนเพียงข้อความและเง่ือนไขในการใช้เว็บ 
ไซท์น้ันจึงไม่มีความเก่ียวข้องกับธุรกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

ฉ. Ty Inc. V. C la rk62

ในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการค้าท่ีไค้ย่ืนฟ้องต่อบริษัทอังกฤษซ่ึงเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซท์ 
beaniebabiesuk.com น้ัน ศาลไค้วางหลักไว้ว่า การใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลมิไค้พิจารณาเพียง 
แค'เว็บไซท์ท่ีมีการส่งเสริมการขายเท่าน้ัน ในกรณีน้ีเว็บไซท์ของจำเลยไค้กำหนดให้ลูกค้าค้องพิมท์ 
แบบฟอร์มการสั่งสินค้าออกมาจากเว็บไซท์ก่อนแล้วจึงส่งไปรษณีย์หรือโทรสารไปยังส์านืกงาน 
ของจำเลย แม้การขายจะไค้กระทำในรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาลนีแต่ก็พิจารณาไค้ว่า การติดต่อ 
(interactivity) ของเว็บไซท์ยังไม่ถึงระดับเป็นการมีธุรกรรมทางธุรกิจอันจะสามารถใช้เขตอำนาจ 
เหนือไค้

ช. Hearst Corporation V. Goldburger63
Mr.Hearst เป็นเจ้าของนิตยสาร Esquire และเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนจำนวนมาก 

สำหรับช่ือ ESQUIRE และ ESQ ไค้ดำเนินคดีกับจำเลยในการจดทะเบียนโดเมนเนม esquire.com ท่ี 
ใช้ในการโปรโมทบริการข้อมูลทางกฎหมายและบริษัทกฎหมาย ศาลของรัฐ New York ไค้ปฏิเสธ 
การใช้เขตอำนาจและโอนคดีไปให้ศาลของรัฐ New Jersey ซ่ึงจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่โดยความยินยอม 
ของคู่กรณี

การท่ีไม่อาจถือว่าศาลรัฐ New York มีเขตอำนาจนันเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่า
บการท่ีมีเพียงแค่การโฆษณาสินค้าหรือบริการในส่ือท่ีอาจเข้าถึงไค้จากท่ัวโลกน้ัน ยังไม่ 

เป็นเหตุเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลในท่ีท่ีโฆษณาน้ันเข้าถึง
2. ยังไม่มีความเสียหายในทางละเมิดเกิดข๋ึนในรัฐ New York ท่ีเป็นผลมาจากการกระทำท่ี 

กล่าวหาเน่ืองจากไม,มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการ และ
3. การส่งอีเมลส์ของจำเลยไปยังรัฐ New York เกิดข้ึนหลังจากเร่ิมดำเนินคดีแล้วและไม่ 

ถือเป็นการติดต่อถึงระดับท่ีกำหนด (Minimum contact) กับรัฐท่ีใช้เขตอำนาจศาล
ดังน้ัน Magistrate Court จึงมีความเห็นว่า ไม่ควรใช้เขตอำนาจศาลในท้องท่ีท่ีเพียงแต่ 

สามารถเข้าถึงเว็บไซท์ไค้เป็นหลัก หากยังไม่มีการออกกฎหมายเก่ียวกับเขตอำนาจศาลเหนือบุคคล 
ในกรณีการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าบนอินเตอร์เน็ตข้ึนใช้

62 ดู Ty Inc. V . Clark, No. 99-C-5532 (N.D. 111., Jan. 13, 2000).
63 ดู .Hearst Corporation V . Goldburger, 1997 บ.ร. Dist. LEXIS 2065 (S.D.N.Y. 1997).
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ซ . No Mayo—San Francisco V. Memminger64
ศาลได้วางหลักในกรณีพิพาทน้ีว่า การใช้ช่ือเคร่ืองหมายการด้าของบุคคลอ่ืนเป็นโดเมน 

เนมโดยไม,มีส่ิงใดนอกเหนือกว่าน้ัน ยังไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลสำหรับ 
คดีละเมิดเครื่องหมายการด้า ศาลได้ชี้ให้เห็นในความแตกต่างที่ว่า จำเลยในคดีนีซ่ึงเป็นผู้จด 
ทะเบียนโดเมนเนม "nom ayo.com " นัน ได้เคยมีความเก่ียวช้องกับช่ือนีและได้ใช้มาก่อนท่ีโจทก์จะ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงต่างจากกรณี cyberpirate ในกรณีของ Panavision และเม่ือเทียบ 
เคียงกับกรณีของ Cybersell ศาลยังพบว่า การจูงใจใด  ๆ ท่ีมีอยู่บนเว็บไซท์ของจำเลยน้ันก็ไม่ได้มุ่ง 
เฉพาะเจาะจงท่ีรัฐแคลิฟอร์เนียเท่าน้ัน จึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีกิจกรรมพิเศษต่อรัฐดังกล่าวในระดับท่ี 
เพียงพอจะใช้เขตอำนาจเหนือได้

64 ดู No Mayo—San Francisco V . Memminger, 1998 บ . ร .  Dist. LEXIS 13154 (N.D. Cal.
1998).
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