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บทท่ี 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ทําอยางไรที่จะทําใหผูซ้ือสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาของเรามากกวาสินคาอื่นอีกมาก
มายที่วางขายอยูในบริเวณเดียวกัน หรือทําใหผูใชบริการประทับใจกับสิ่งตกแตงภายในหรือ      
ภายนอกรานและการบริการเมื่อเขามาใชบริการเพียงครั้งแรก  และทําอยางไรที่จะทําใหผูเคยใช  
สินคาหรือบริการนั้นกลับมาซื้อหรือใชบริการอีก ?

ผูที่อยูในฐานะผูประกอบการคาทุกรายคงตองเกิดคําถามขางตนอยูในใจเมื่อคร้ังเริ่มแรก
ที่ประกอบกิจการหรือแมกระทั่งไดทําการคาไประยะหนึ่ง โดยลักษณะของการขายสินคาหรือให
บริการแลว   ผูประกอบการทุกรายทราบดีวาสิ่งที่เปนตัวแทนของตนในการเขาถึงตัวผูบริโภคไดดีก็
คือ   “ตัวสินคา”  หรือ  “การบรกิาร”  ดังนั้น ความเชื่อมั่น ความไววางใจ และความประทับใจของ
ผูบริโภคที่มีตอตัวผูประกอบการก็จะสามารถเห็นไดจากยอดการจําหนายสินคาหรือจํานวนลูกคาที่
มาใชบริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การออกแบบ  “สินคา”  หรือ  “การบริการ”  ที่จะทําใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อ
หรือใชบริการทั้ง ๆ ที่ไมเคยทดลองใชมากอนนั้นเปนเรื่องที่ไมงายเลย  หากสินคานั้นไมเปนที่
สะดุดตาสวยงามยอมไมไดรับความสนใจจากผูบริโภค ดังนั้น “สินคา” หรือ “การบริการ” ที่จะ
ปรากฏตอสาธารณชนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ไมวาจะเปนรูปทรง ลวดลายของหีบหอ สี ภาชนะบรรจุ 
การตกแตงราน การตอนรับ เปนตน ผูประกอบการตองทําใหสวนประกอบเหลานี้มีความเดนเปน
เอกลักษณและใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคของตน  ซ่ึงบางครั้งลักษณะใดที่จะเหมาะสมก็ตอง
อาศัยการสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูบริโภคเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบและ     
ตัดสินใจ นอกจากนี้ การโฆษณาก็เปนสิ่งสําคัญ  การโฆษณาจะมีสวนชวยใหผูบริโภคคุนเคยและ
จดจําลักษณะของสินคาหรือการบริการที่ผูประกอบการนําเสนอได
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การประกอบธุรกิจไมใชเพียงแคการที่ผูประกอบการตองพยายามตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเพียงอยางเดียว  ผูประกอบการยังตองแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับของตนอีกดวย โดยทางทฤษฎี
แลว ณ ตลาดที่มีการแขงขัน ผูประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกันจะทําการพัฒนาสินคาของตน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นดวยตนทุนการผลิตที่ต่ําลงและจําหนายแกผูบริโภคในราคาที่ทําใหไดกําไรสูงสุด 
เชนนี้ก็จะถือวาเปนการแขงขันที่แทจริง แตในยุคปจจุบัน การพัฒนาสินคาของตนใหดีขึ้นในขณะที่
ใชตนทุนต่ํานั้นไมมีทางที่จะเปนไปได จะมีก็แตพัฒนาสินคาใหดีโดยใชตนทุนสูงหรือไมมีการ
พัฒนาสินคาแตมีตนทุนการผลิตอยูในระดับเดิมหรือต่ํากวา ซ่ึงผูประกอบการที่ไมสุจริตสวนใหญ
เลือกที่จะใชตนทุนต่ําโดยไมมีการพัฒนาสินคาแตไดกําไรมาก ทางหนึ่งที่ใชก็คือ การลอกเลียน
แบบสินคาหรือรูปแบบการบริการ  ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ    หรือ
หีบหอบรรจุภัณฑ  หรือลวดลาย  หรือสี  หรือภาชนะบรรจุสินคา  หรือการตกแตงรานคา ซ่ึง       
ส่ิงเหลานี้เปนผลผลิตทางความคิดของผูเปนเจาของในการเปนเครื่องมือชวยใหผูบริโภคสนใจและ
เรียกหาหรือมองหาสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของ การเลียนแบบผลทางความคิดดังกลาวจึง
ควรไดรับความคุมครองโดยรัฐ เพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนฉกฉวยผลประโยชนของผูเปนเจาของและเพื่อ
คงไวซ่ึงการแขงขันในตลาดการคาของประเทศในอันที่จะสรางประโยชนใหเกิดแกผูบริโภคใน
สังคมตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอบเขต ประเภท และลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ รวมตลอดจนถึงสิทธิของผูเปนเจาของในการที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายทั้งใน
และตางประเทศ

2. เพื่อช้ีใหเห็นถึงอุปสรรคในการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบจากกฎหมายที่เกี่ยวของและคําพิพากษาศาลฎีกา

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

เปนการศึกษาถึงลักษณะและประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ควรได
รับความคุมครอง รวมตลอดจนถึงสิทธิที่ผูเปนเจาของพึงไดรับ โดยทําการวิเคราะหกฎหมายของ
ไทยที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน และคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของและยังไดนําหลักกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และหลักกฎหมายระหวางประเทศ อันไดแก The Paris 
Convention และ TRIPs มาเปนแนวทางในการพิจารณา นอกจากนี้ยังไดทําการวิเคราะหความ
สัมพันธของสวนประกอบของสินคา (TRADE DRESS) กับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นอีก
ดวย

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

แมวาบทบัญญัติในกฎหมายของไทยอันไดแก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ตลอดจนพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา  พ.ศ.  2542 ไดใหความ
คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE  DRESS) แกผูเปนเจาของหรือผูใช  แตการ
ทําหนาที่ของสวนประกอบดังกลาวในทางการคาเปนการทําหนาที่ในดานการบงชี้แหลงกําเนิดหรือ
ความเปนเจาของของสินคาหรือบริการที่มีสวนประกอบดังกลาวปรากฎอยูเปนสําคัญมากกวา  ซ่ึง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  ที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมไดใหความคุมครอง
ครอบคลุมถึงสวนประกอบของสินคาหรือบริการทุกประเภท  ดังนั้น จึงควรมีการแกไขพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ใหครอบคลุมถึงสวนประกอบของสินคาหรือบริการทุก
ประเภทที่ไดมีขึ้นหรือที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จําเปนตอการคา  เพื่อสรางความชัดเจนในการ
คุมครองทรัพยสินชนิดนี้แกผูเปนเจาของโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

1.5 วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา คนควา รวบรวม  
ขอมูลและวิเคราะหตัวบทกฎหมาย คําอธิบาย บทความในวารสารกฎหมาย ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
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1. เพื่อเปนแนวทางแกผูผลิต ผูเปนเจาของ หรือผูใหบริการในการไดรับ
ความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการแกสินคาหรือบริการของตน

2. เพื่อทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาความเปนสวนประกอบของ  
สินคาหรือบริการที่กฎหมายใหความคุมครอง  โดยเทียบเคียงกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา   
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534

3. ทําใหทราบถึงบทบาทที่สําคัญของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
ที่มีตอผูผลิต ผูเปนเจาของและผูบริโภค



บทท่ี 2

สวนประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE  DRESS)

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

กอนหนาคริสตศักราชที่ 19 บทบาทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการไมคอยมี
ใหเห็นเทาที่ควร  เพราะไมมีคดีความในประเด็นของสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนสําคัญ
แยกตางหากออกมาอยางเห็นไดชัด แตมักจะกลาวถึงในคดีลวงขาย (passing-off) มากกวากลาวคือ 
ไดมีการยกเปนอุทาหรณถึงการกระทําที่เปนการทําใหเกิดความสับสนหลงผิดในทุก  ๆ  สวนของ
สินคาของโจทก    เพราะสวนตางดังกลาวจะทําใหผูซ้ือสนใจในตัวสินคาของจําเลยเชนเดียวกับการ
สนใจในสินคาของโจทก แตหลังจากนั้นแลว  สวนประกอบของสินคาหรือบริการก็ไมมีบทบาท
สําคัญมากเทาไหรในคดีลวงขาย  จนกระทั่งปลายคริสตศักราชที่ 19  คดีสําคัญ ๆ หลายคดีที่เกี่ยว
กับสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดถูกตัดสินขึ้นและเปนคดีที่ไดมีอิทธิพลตอแนวความคิด
ของศาลมาจนถึงปจจุบัน

แนวความคิดหลาย ๆ แนวความคิดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวมีผลตอความสําคัญของ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการในคดีลวงขาย  ซ่ึงความเปนไปไดดังกลาวเกิดขึ้นจากผูคา 
(Traders) ที่ไดมีการนําเอาสวนประกอบของสินคาหรือบริการไปใชอยางแพรหลาย   ในชวงตนถึง
กลางคริสตศักราชที่ 19 หีบหอบรรจุภัณฑ (packaging)  เปนสิ่งที่ถูกนํามาใชไดงายที่สุดเพื่อการ
โนมนาวใจผูซ้ือใหมาซื้อสินคาของตน  แตการคาในชวงเวลาดังกลาวเปนการคาที่ยังไมมีการตดิตอ
เชื่อมโยงกับภายนอกสักเทาไหร ธุรกิจตาง ๆ สวนใหญจึงเปนธุรกิจภายในประเทศเทานั้น  
ประกอบกับประชากรสวนใหญก็มีความรูไมสูงมากนัก  ความสามารถในการอานออกเขียนไดจึง
อยูในระดับต่ํา  การขายของตามรานซุปเปอรมารเก็ตอยางในปจจุบันจึงไมมีใหเห็นในสมัยดังกลาว  
ดวยเหตุนี้   การคาปลีก (retail trade) จึงมีอยูทั่วไป   ลูกคามักจะถามหาสินคาโดยเรียกขานชื่อของ
สินคามากกวาการเลือกบนชั้นขายของตามรานซุปเปอรมารเก็ต  และผูซ้ือสินคาในรานคาดังกลาว 
โดยปกติก็มักจะเปนคนรับใช (servants) หรือเด็กมากกวา ซ่ึงการเรียกขานชื่อจึงจะเปนสิ่งที่งายกวา
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การใชสายตามองหาสินคาที่ตองการ1 เพราะการอธิบายไมตองมีมากหรือหากมีแตอาจอธิบายไดไม
ตรงกับที่ปรากฎบนตัวสินคา หรือถึงแมจะอธิบายไดถูกตองแตอาจจะมีผูประกอบการมากมาย
หลายรายที่ใชลักษณะเดียวกันก็ได  ดังนั้น ทางออกก็คือการเรียกขานชื่อของสินคาอันเปนสิ่งที่ระบุ
ไดอยางชัดแจงไดวาตองการสินคาของผูใดเปนการเฉพาะเจาะจง

ตอมาเมื่อการคาเริ่มขยายตัวมากขึ้น การคาภายในประเทศเพียงวถีิทางเดียวไมสามารถ
รองรับกับผลิตภัณฑที่ไดรับการผลิตขึ้นเปนจํานวนมากของผูประกอบการหลายราย สินคามีมาก
เกินความตองการ  ราคาของสินคาจึงตองลดลงเพื่อจูงใจผูบริโภค ความจําเปนที่จะตองหาตลาดอื่น
เพื่อรองรับสินคาจึงเกิดขึ้น แตในตลาดอื่นก็ยอมตองมีผูประกอบการในประเทศนั้น  ๆ ผลิตสินคา
เพื่อขายแกผูซ้ือในประเทศอยูแแลว ฉะนั้น เครื่องหมายการคาจงึเขามามีบทบาท  หากเครื่องหมาย
การคาของตนยังมีชื่อเสียงไมเพียงพอจนเปนที่รูจักของตลาดใหมนั้นแลว  อุปสรรคที่จะพบคือจะ
สามารถทําใหผูซ้ือหันมาสนใจกับสินคาของตนที่มาจากตางเมืองไดอยางไร ประกอบกับธุรกิจการ
โฆษณายังไมเปนที่ไดรับความนิยมเทาที่ควร  ดังนั้น ส่ิงหนึ่งที่สามารถทําไดก็คือ การทําใหสินคาที่
ตนเสนอขายนั้นมีความนาสนใจ ไมวาจะดวยการตกแตงสินคา เพิ่มเติมจุดเดนของสินคาเพื่อสราง
เอกลักษณของสินคาใหเกิดลักษณะเดน ซ่ึงการทําเชนนี้ถือเปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนการบริโภคของ
ผูซ้ือจากสินคาเดิมมาเปนสินคาตัวใหม และหากสินคานั้นมีคุณภาพดี เปนที่นาพอใจแกผูบริโภค
แลว การบริโภคสินคานั้นก็ยอมจะมีตอไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการคาปลีกแบบเดิม
มาเปนการคาปลีกแบบซุปเปอรมารเกต็ที่เปนการขายของในรูปแบบที่ใหผูซ้ือเลือกสินคาเองตามใจ
ชอบ  การตัดสินใจในตัวสินคาของผูบริโภคจึงมีความใกลชิดกับตัวสินคามากขึ้นกวากอน โดยมี
การเปรียบเทียบสินคาหลายชนิดจากตางผูผลิตดวยตัวของผูบริโภคเอง  การซื้อหาสินคาที่ตน
ตองการจึงตองอาศัยประสาทสัมผัสทางตาในการมองหาเปนสําคัญเพราะเปนวิธีการที่รวดเร็ว 
สะดวก งายและประหยัดที่สุด

เมื่อการคาในทุกวันนี้มีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ผูประกอบการคา
จําเปนตองหากลยุทธที่จะทําใหสินคาของตนเปนที่รูจักแกผูบริโภค สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ     จึงเขามามีบทบาทสําคัญในทางการคาที่จะเปนเครื่องมือแกผูประกอบการในการทําให
สินคาของตนเปนที่รูจักและจดจําไดงายโดยผูบริโภค ประกอบกับในปจจุบันสินคาที่มีอยูทั่วไปมี

                                                          
1 Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, Second Edition (London : Sweet & 

Maxwell, 1995), pp.428-429.



7

มากมายหลายชนิด และแตละชนิดก็มีหลายแบบ หลายรูปราง หลายวัตถุประสงค  การนําสินคาทั้ง
หลายนั้นพิจารณาทีละอันยอมเปนไปไมได        การมองหาจึงเปนหนทางที่สะดวกที่สุดที่จะทําให
ผูบริโภคแนใจไดวาตนจะไดรับสินคาของผูผลิตคนเดิม  ดังนั้น สวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
จึงเปนสิ่งที่ทําใหสินคาทั้งหลายมีความแตกตางกัน      และความแตกตางกันนี้เองเปนประโยชนแก
ผูบริโภคหรือสาธารณชนในอันที่จะไมเกิดภาวะการสับสนหลงผิดในสินคาชนิดเดียวกันแตตางเจา
ของกัน อันจัดไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่เกิดมาจาก
ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่สมควรจะไดรับความคุมครองโดยรัฐ

2.2 สวนประกอบของสินคาหรือบริการ

2.2.1 ความหมายของ “สวนประกอบของสินคาหรือบริการ”

เดิมนั้น สวนประกอบของสินคาหรือบริการหมายถึงเพียงหีบหอบรรจุภัณฑของสินคา 
(packaging of a product)  เชน ฉลาก หีบหอ หรือภาชนะที่ใชใสสินคา 2 เพราะมีการตีความ สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการวาหมายถึง ส่ิงที่หอหุมเพื่อตกแตงสินคา  (the “clothes” in which a 
product was “dressed”)3  แตในปจจุบัน สวนประกอบของสินคาหรือบริการมีความหมายกวางขึ้น
ไปอีก กลาวคือ ไดรวมถึงภาพที่ปรากฏทั้งหมดโดยรวมของสินคาหนึ่ง ๆ (total image or overall 
impression created by a product’s configuration or packaging)  ตัวอยางเชน  รูปรางของตัวกีตาร  
รูปรางของเตาปงบารบีคิวหรือที่จุดบุหร่ี  เปนตน  การตกแตงภายในและภายนอกอาคาร      การ

                                                          
2 Michael A. Cantor & Pamela S. Chestek, “Protecting Product Design in the US”, 

Managing Intellectual_Property Trade Mark Yearbook 2000 : 22. And Sheldon H. Klein, 
“Federal Registration of สวนประกอบของสินคาหรือบริการ in the United States (Part 1)”, 
Trademark World (May 1994) : 47.

3 Carol A. Witschel, สวนประกอบของสินคาหรือบริการ Jury Instructions, International 
Trademark Association, New York, 1997, p.2.
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ออกแบบอาคาร และแมแตองคประกอบของวัสดุโฆษณาตาง ๆ  ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการทั้งสิ้น4

สําหรับในสวนของการบริการ สวนประกอบของสินคาหรือบริการจะหมายถึงลักษณะ
ที่มองเห็นไดดวยตา เชน การออกแบบตกแตงราน (style or mode of decoration) และรูปแบบการ
บริการ (manner of service)5

ในสวนของสหราชอาณาจักรหรือประเทศในเครือจักรภพไดใหความคุมครองในสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เรียกวา  “GET - UP” ไว  GET-UP 
หมายถึง เครื่องแตงตัว (dress) หรือรูปลักษณภายนอกที่ถูกนําเสนอมาเพื่อขาย อันไดแก รูปราง 
ขนาด สีของภาชนะ (container) หรือหีบหอบรรจุภัณฑ (packaging) การออกแบบฉลาก รวมตลอด
จนถึงการออกแบบผลิตภัณฑดวย   นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบการโฆษณาหรือการกระทําใด ๆ 
จําเพาะเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจ6

จากคํานิยามที่ปรากฎขางตนจะเห็นวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE  
DRESS) เปนสิ่งที่ชวยสรางหรือดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหกับตัวสินคาหรือบริการ  ในขณะ
ที่เครื่องหมายไมวาจะเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการเปนตัวช้ีแนะหรือแยกแยะ
ความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคาที่มีเครื่องหมายการคาหรือการบริการที่มีเครื่องหมาย
บริการแตกตางกัน  ซ่ึงในบางครั้งสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดมีสวนชวยใหการชี้แนะ
หรือแยกแยะดังกลาวเปนไปไดงาย สะดวกและรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากเปนการใชประสาทสัมผัสทาง
ตาเชนเดียวกันในการบงบอกถึงความแตกตาง  แตอยูในขอบเขตที่กวางกวาตัวเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการเอง

                                                          
4 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, 

Trademark World, :47.
5 Ibid., p.48.
6 D.R.Shanahan. Australian Trade Mark Law and Practice, First Edition (New South 

Wales : Star Printery Pty. Ltd.,1982), pp.322 & 326-327. And Christopher Wadlow, The Law of 
Passing-off, pp.426-427.
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2.2.2 ประเภทของ  “สวนประกอบของสินคาหรือบริการ”

(1)  ภาพลักษณของสินคา  (IMAGE  OF  A  PRODUCT)

ความตองการของผูประกอบการในการผลิตและจําหนายสินคาแกผูบริโภคคือ การทํา
ใหสินคานั้นสรางรายไดกับตนใหคุมกับการลงทุนและผลตอบแทนในรูปของกําไรอยางเหมาะสม
กับการใชเวลา กําลังกาย กําลังทรัพย ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร สติปญญาและปจจัยอ่ืนในการ
ทําใหสินคาสําเร็จเปนรูปเปนราง ซ่ึงรายไดดังกลาวก็ควรมีอยูตราบเทาที่สินคายังเปนที่ตองการของ
ตลาด แตการทําใหสินคายังเปนที่ตองการอยูนั้นไมใชเร่ืองงาย หรืออาจจะกลาวไดวายากกวาการ
เปดตัวสินคาใหมเสียดวยซํ้า  เพราะนั่นหมายถึงการทําใหสินคาเปนที่ยอมรับในคุณภาพจาก            
ผูบริโภคจนเปนที่นิยมและรูจักเปนระยะเวลาหนึ่ง  แมจะมีสินคาชนิดเดียวกันซึ่งทําการผลิตโดย    
ผูผลิตรายอื่นไดวางขายเคียงคูอยูดวยก็ตาม ส่ิงที่เปนเครื่องบงชี้ใหกับผูบริโภคถึงคุณภาพของสินคา
ที่ยังคงเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิม นอกเหนือจากตัวเครื่องหมายการคาแลว ผูบริโภคยังใชลักษณะ
ภายนอกของตัวสินคานั้นเปนจุดตัดสินใจในการซื้อสินคาชนิดดังกลาวในครั้งตอไปดวย ส่ิงตอไปนี้
เปนประเภทของลักษณะภายนอกของสินคาที่มักจะปรากฏในทองตลาดที่ผูประกอบการสรางสรรค
ขึ้นมาเพื่อใชเปนประตูดานแรกในการทําใหผูบริโภคทราบวาสินคาลักษณะแบบใดเปนของตน       
ผูบริโภคจะไดไมสับสนกับสินคาประเภทเดียวกันแตลักษณะภายนอกตางกันของผูอ่ืน

• สี   (COLOR)

การสรางสิ่งสะดุดตาแกผูบริโภคในตัวสินคานับวามีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะกับสินคา
ใหมที่เพิ่งออกสูตลาดการคา สีเปนเครื่องมือหนึ่งของผูประกอบการในการทําใหสินคาดังกลาวผาน
การรับรูทางสายตาของประชาชนหรือกลุมผูบริโภค  หากการรับรูทางสายตาไมเกิดขึ้น สีก็ไมมี
สวนสัมพันธกับตัวสินคานั้นแตอยางใด เพราะผูบริโภคไมมีทางรูไดวาสินคานั้นคืออะไร  และของ
ผูใด  แตถาหากผูประกอบการทําใหผูบริโภครับรูถึงลักษณะของสินคาของตนดวยการใชสีแลว  
การใหความคุมครองโดยรัฐในอันที่จะไดใชสีดังกลาวกับสินคาของตนโดยกีดกันผูอ่ืนไมใหนําไป
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบควรเกิดขึ้นตามมา
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ในประเทศไทย  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดรับการแกไขเมื่อพ.ศ. 
2543 เรียกวา พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 7   เปนกฎหมายที่ใหความ     
คุมครองเจาของสินคาในอันที่จะใชสัญลักษณของตนกับตัวสินคา  ซ่ึงสัญลักษณดังกลาวทําหนาที่ใน
การชี้แนะถึงแหลงกําเนิดหรือความเปนเจาของของตัวสินคาใหผูบริโภคทราบเมื่อสินคาไมไดถูกซื้อ
จากแหลงผลิตโดยตรง  จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 การคุมครอง
สีไมไดเปนการคุมครองในฐานะที่เปน “เครื่องหมาย” เพราะกฎหมายไมถือวาสีมีลักษณะเปน “เครื่อง
หมาย” ตามคํานิยามในมาตรา 4 วรรคแรก8  แตสีเปนเพียงสวนประกอบของสิ่งที่มีลักษณะเปน 
“เครื่องหมาย” เทานั้น  กลาวคือ  จะตองมีสัญลักษณที่ถือวาเปนเครื่องหมายตามคํานิยามเสียกอน การ
ใชสีของผูเปนเจาของนั้นจะเปนการใชสีใดกับเครื่องหมายนั้นก็ได เพราะถือวาสีเปนเพียงเครื่อง      
ตกแตงเครื่องหมายใหมีลักษณะเดนสะดุดตาในสภาพแวดลอมที่ตาง ๆ ไปได  เมื่อผูขอจดทะเบียนไม
ประสงคที่จะระบุสีในสัญลักษณที่ขอจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนก็จะไดรับความคุมครองในทุกสี
ตามมาตรา 459   ซ่ึงทําใหเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนสามารถดําเนินการทางกฎหมายแก  
ผูใชเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของตน แมจะเปนการใชสีใน
เครื่องหมายที่ตางไปจากที่เจาของเครื่องหมายการคาใชอยูเปนปกติก็ตาม ก็ถือวาเปนการลวงสิทธิของ
เจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนเชนกัน10  ดังนั้น การยื่นขอจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนเพียงแต
ยื่นขอจดทะเบียนในเครื่องหมายนั้นในลักษณะที่ไมมีสีหรือเปนสีขาวหรือดํา  แตหากผูขอจดทะเบียน
ประสงคที่จะใหเครื่องหมายของตนไดรับการจดทะเบียนเฉพาะสีใดสีหนึ่งซึ่งเปนสีที่ตนใชมานาน    

                                                          
7 ตอไปนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543”   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543  เลมที่ 117  ตอนที่  29ก  หนา 11 – 21  ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันที่  30 
มิถุนายน  2543

8 มาตรา 4 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 บัญญัติวา “ในพระ
ราชบัญญัตินี้

“เครื่องหมาย”  หมายความวา  ภาพถาย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ  ตรา  ช่ือ  คํา  ตัวหนังสือ  
ตัวเลข ลายมือช่ือ  หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน  แตไมหมายความรวมถึง
แบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร”

9  มาตรา 45 บัญญัติวา  “เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสีนั้น  ใหถือ
วาไดจดทะเบียนไวทุกสี”

10  ธัชชัย  ศุภผลศิริ,  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา,  พิมพคร้ังแรก  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2536), หนา 103.
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ผูขอก็ยื่นขอจดทะเบียนในเครื่องหมายนั้นพรอมสีที่ระบุไวก็ได  หากภายหลังตองการที่จะใชสีอ่ืน  ก็
ตองทําการยื่นจดทะเบียนใหมเพราะถือวากฎหมายใหความคุมครองเฉพาะที่ระบุไวเทานั้น

เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2534  ไมถือวาสีเปนเครื่องหมาย  แตเมื่อไดมี
การแกไขกฎหมายดังกลาวในป 2543  ซ่ึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฉบับแกไขป 2543 นี้ 
คํานิยามของคําวา “เครื่องหมาย” ไดเปลี่ยนไป โดยไดกินความถึง “กลุมของสี”11ดวย  แตถึงกระนั้น
ก็ตาม  ขอบเขตและลักษณะของเครื่องหมายประเภทนี้ที่จะไดรับความคุมครองยังคงตองมีการ
พิจารณาวินิจฉัยตอไปวาจะมีเพียงใด  เพราะไมพบแนวคําพิพากษา ดังนั้น การเทียบเคียง             
บทกฎหมายตางประเทศ  ตลอดจนคําพิพากษาของศาลตางประเทศ  จึงมีสวนสําคัญยิ่งกับการ        
ตีความการใชคําดังกลาวของหนวยงานราชการของไทยในการบังคับใชกฎหมายตอไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ศาลและสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหง
สหรัฐอเมริกา  (The  United  States  Patent  and  Trademark  Office (“USPTO”))12  ไดยอมรับใหสี
อยูภายใตการคุมครองของ Section  45  ของ  The  Lanham  Act13 แมจะไมปรากฏเปนการเฉพาะถึง

                                                          
11 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  2543  บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทนิยามคํา

วา  “เครื่องหมาย”……..ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 และใหใช
ความตอไปนี้แทน

“เครื่องหมาย” หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัว
หนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน”

12 ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “USPTO”
13 Section 45 of The Lanham Act : “Construction and Definitions: Intent of Chapter

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly  apparent from 
the context

The United States includes and embraces all territory  which is under its 
jurisdiction and control……

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any 
combination thereof-

(1) used by a person, or
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สีวาใหอยูในความหมายดังกลาว  แตในทางปฏิบัติ  ศาลและUSPTO จัดใหสีเปนเครื่องหมาย โดย
ไดมีการพิจารณาถึงเจตนารมณของผูราง  The  Lanham  Act  และพบวาผูรางประสงคที่จะใหมีการ
คุมครองซึ่งสิ่งที่จะมาเปนเครื่องหมายใหกวางที่สุดเทาที่จะกวางได  เพราะเหตุนี้ ในกฎหมายจึงไม
ไดระบุเฉพาะเจาะจงลงไปถึงรายละเอียดของคําวา “เครื่องหมาย”  วาหมายถึงอะไร แตกลับบัญญัติ
วาสิ่งที่จะเปนเครื่องหมายไดนั้นจะตองมีลักษณะหนาที่อยางเครื่องหมายทุกประการ ซึ่งสีก็สามารถ
ที่จะทําหนาที่ของเครื่องหมายไดคือ  (1) สีสามารถทําหนาที่ในการบงชี้และแยกแยะตัวสินคา  (2) สี
สามารถทําหนาที่ในการบงบอกแหลงที่มาของสินคา  (3) สีสามารถทําหนาที่ในการบงบอกคุณภาพ
ของสินคา  (4) สีสามารถทําหนาที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาไปในตัว14  (5) สียังทําหนาที่
เปนสัญลักษณของคานิยมทางการคา (goodwill) ที่ผูเปนเจาของไดทําการสรางขึ้นมา15

ทั้งนี้ลักษณะโดยทั่วไปของสีจะเปนเครื่องหมายไดก็คือ การใชสีอยางเปนเครื่องหมายที่
แสดงถึงแหลงที่มาของสินคาและแสดงความแตกตางระหวางสินคาของเจาของคนละคน  หากการ
ใชสีเปนการใชเพื่อแสดงถึงลักษณะบางอยางของสีที่มีผลตอสินคา ไมวาจะเปนผลในเรื่องคุณภาพ
สินคา น้ําหนักสินคา เปนตน16 สีนั้นก็ไมถือวาเปนเครื่องหมาย  เชนในคดีระหวาง Rizla และ
Bryant & May17 (ค.ศ.1986)  โจทกทํากิจการจําหนายกระดาษมวนบุหร่ี   Rizla  3  สี  อันไดแก  สี
น้ําเงิน  เขียวและแดงซึ่งสีดังกลาวเปนสีที่บอกถึงน้ําหนักของกระดาษแตละสีวามีเทาไหรเพื่อนําไป
ใชกับกระบวนการผลิตบุหร่ี  สีดังกลาวจึงไมไดบอกถึงความเปนเครื่องหมายของสีที่มีตอสินคาเลย 
อันทําใหสีดังกลาวไมไดรับการพิจารณาวาเปน “เครื่องหมาย” ได

                                                                                                                                                                     
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies 

to register on the principal  register established by this chapter, to identify any distinguish 
his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others 
and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”
14 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 8-11.
15 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 

Trademark Registration”, The  George Washington Law Review Vol.63 No.1  (November 1994) : 
113.

16 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-off, pp.453-454.
17 Ibid., p.456.
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สีที่จะถูกหยิบนํามาใชกับสินคายอมขึ้นอยูกับผูผลิตหรือผูประกอบการวาจะนําสีใดมา
ใชเพื่อใหสินคาของตนมีลักษณะที่โดดเดน เปนเอกลักษณ ในวิทยานิพนธเลมนี้จึงขอแบงแยก
ลักษณะของการนําสีมาใชเปนเครื่องหมาย 2 ลักษณะคือ (1) กลุมของสีหรือสีที่มีมากกวา 1 สี 
(combinations of colors)  และ(2)  สีเดียว (single color)

(1) กลุมของสีหรือสีที่มีมากกวา 1  สี  (combinations of colors)18

ลักษณะของสีชนิดนี้คือตองมีการนําสีมากกวา 1 สีมาใหปรากฏอยูบนสินคาไมใชเปน
การนําสีหลาย ๆ สีมาผสมรวมกัน เพราะการกระทําเชนนั้น ผลที่ไดคือสีเพียงสีเดียว (single color) 
ไมใชกลุมของสี ยกตัวอยางเชน ตามสถานีขายน้ํามัน การใชสีในสถานที่ดังกลาวจะมีสวนชวยให  
ผูขับขี่รถยนตเห็นไดงายและในระยะไกลกวาเครื่องหมายที่เปนตัวอักษร ดังนั้น บริษัทน้ํามันทั้ง
หลายจึงใชสีเปนเครื่องหมายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชื่อเครื่องหมาย เชน “SHELL” ใชสีแดงและ
สีเหลืองปะปนกัน หรือ “BP” ใชสีเขียวและเหลือง  สําหรับในบางประเทศ เชน อังกฤษ แคนนาดา 
สหรัฐอเมริกา ไดมีคําพิพากษาใหความคุมครองกลุมของสีนี้ดวย เชน ในประเทศอังกฤษ ยาแคปซูล
สีเขียวและดําไดรับการยอมรับวามีลักษณะบงเฉพาะเพียงพอที่ศาลจะออกคําส่ังคุมครองชั่วคราว 
(interlocutory injunction) ใหแกโจทกเพื่อใหจําเลยหยุดการใชสีดังกลาวกับยาของตนในคดีระหวาง 
Hoffman-La Roche และ D.D.S.A. Pharmaceuticals (ค.ศ.1969)19   สําหรับในประเทศแคนนาดา 
ปายสีแดง ขาวและเขียวที่ถูกเย็บในตะเข็บผาของขากางเกงยีนสมีลักษณะบงเฉพาะ และการสับสน
หลงผิดยอมเกิดขึ้นหากมีการนําปายดังกลาวออกหรือผูอ่ืนจะนําปายดังกลาวไปใชกับสินคาของตน
ในตําแหนงเดียวกับที่โจทกใชในคดีระหวาง Caron Ltee และ US Dungaree Seafarers Limited 
(ค.ศ.1978)20 และการที่โจทกอนุญาตใหสมาชิกใช    คําวา “VISA” และแถบคาด 3 สี (three colored 

                                                          
18 เรียบเรียงจาก Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, pp.454-456., Mark S. 

Sommers, “Owning Your Own Colour”, Trademark World (May 1995) : 18-19., Jonathan Hudis, 
“Removing the Boundaries of Color”, The Trademark Reporter, pp.1-10., Richard J. Berman, 
“Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The  George 
Washington Law Review Vol. 86 No.1, pp.111-143. And Robert A. Becker, “Color as a 
Trademark”, INTA Issue Brief (May 1999) : 2-4.

19 Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, p.459.
20 Ibid., p.455.
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bands) บนบัตรเครดิตในคดีระหวาง VISA International Service Association และ VISA Motel 
Corp. (ค.ศ.1984)21 แตจําเลยในคดีนี้ไดนําคําวา VISA เปนสวนหนึ่งของชื่อตนและนําแถบคาด 3 สี
ไปใชกับอาคารเคลื่อนที่ของตนที่ตนเปนผูรับจางสรางเพื่อใชงานในสถานที่กอสราง อันถือวาเปน
การละเมิดสิทธิของโจทก  ศาลจึงไดใหจําเลยชดใชคาเสียหายใหแกโจทก

การนําสีหลาย ๆ สีมาวางเรียงกันจะเปนการแสดงถึงลักษณะบงเฉพาะในตัวสีดังกลาว
งายกวาการแสดงถึงลักษณะบงเฉพาะในสีเพียงสีเดียว เพราะสีเพียงสีเดียวอาจแสดงคุณลักษณะอื่น
ของสินคานั้น ๆ ที่มิใชคุณลักษณะอยางเปนเครื่องหมายซึ่งมีขอพิจารณาแตกตางออกไปในการ
ปฏิเสธการใหความคุมครองสีดังกลาวดังจะไดกลาวตอไป

(2) สีเดียว  (single color)

การพิจารณาวาการเปนสีเดียวจะมีลักษณะของเครื่องหมายไดหรือไมนั้นยอมเปนการ
ยากกวาการมีสีหลายสีมาปะปนในที่เดียวกัน  เพราะบางครั้งสีเดียวที่นํามาใชอาจมีเพื่อจุดประสงค
ของการชี้แนะคุณภาพของสินคา หรือเพื่อความสวยงามของสินคา หรือเพื่อการสื่อใหเห็นถึง
ลักษณะบางอยางของสินคาหลังจากที่มีการใชแลว  แตสีหลายสีมาปะปนกันในที่เดียวกัน  การวาง
หรือการลําดับสีวาสีใดมากอนมาหลัง  อยูซายหรือขวา  ดานบนหรือลางไดมีการพิจารณา  ลําดับ
ความคิดมากอนที่จะตัดสินใจใหสีเหลานั้นมีลักษณะเปนเชนนั้น   หากมีการสลับตําแหนงของสี     
ดังกลาวจนมีลักษณะที่ทําใหสาธารณชนเขาใจผิดหรือสับสนวาสินคาภายใตสีดังกลาวเหมือนคลาย
กับสินคาของผูเปนเจาของและใชเปนคนแรก  ผูเปนเจาของก็อาจดําเนินการปองกันสิทธิของตนที่
ถูกลวงละเมิดได

ในทางการคาแลว การนําสีใดมาใชกับตัวสินคายอมขึ้นอยูกับผูประกอบการแตละราย
วาจะพอใจสีใดเปนพิเศษ  และการใชสีใดสีหนึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงหรือไมก็ไดแลวแตผูประกอบ
การรายนั้น ๆ เชนกัน  แตโดยสวนใหญ การมีสีใดสีหนึ่งเปนการเฉพาะยอมตองดีกวาการเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาแนนอน เพราะลูกคายอมเลือกสินคาที่มีสัญลักษณที่ตนคุนเคยเปนลําดับแรกอยูกอนแลว
และอีกประการหนึ่ง  ผูประกอบการควรหลีกเลี่ยงการใชสีที่แสดงถึงลักษณะของสนิคา  ตัวอยาง
เชน  สีเหลืองแทนเครื่องดื่มรสมะนาว  สีน้ําตาลแทนผลิตภัณฑจากมัน  สีเขียวแทนสินคาที่ทําจาก

                                                          
21 Ibid.
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ผัก  สีน้ําเงินหรือสีฟาเปนการชี้แนะถึงความสดชื่นและความสะอาด  เปนตน  สีที่มีลักษณะดังกลาว
ไมถือวามีความเปน “เครื่องหมาย”  เพราะสีไมไดมีลักษณะของการแสดงถึงแหลงที่มาของสินคา
หรือแยกแยะความเปนเจาของของสินคาของแตละเจาของที่ใชสีเดียวกันได  แตกลับเปนการ
บรรยายหรือทําใหเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาดังกลาว  กลาวคือ  สินคาที่มีสีเหลือง
เชนลูกอม “HALL”  อาจแสดงถึงวาสินคาในหีบหอนั้นตองมีสวนผสมของมะนาว หรือสินคาที่มีสี
น้ําเงินหรือฟาเชนยาสีฟน ลูกอม หมากฝรั่ง  หลังจากที่ใชสินคาดังกลาว  ทําใหผูใชเกิดความรูสึก
สดชื่นและสะอาดขึ้นมา       ดังนั้น    หนวยงานที่รับผิดชอบดานการจดทะเบียนเครื่องหมายหรือ
แมกระทั่งศาลก็ควรที่จะปฏิเสธไมรับจดทะเบียนหรือไมใหความคุมครองเครื่องหมายสีที่มีลักษณะ
ดังกลาว

• หีบหอบรรจุภัณฑ   (PACKAGING OF A PRODUCT)

หีบหอบรรจุภัณฑถือไดวาเปนสวนประกอบของสินคาชนิดธรรรมดาที่สุด เพราะ
อยางที่ไดกลาวถึงความหมายของสวนประกอบของสินคาขางตนที่วา  เดิมนั้น สวนประกอบของ
สินคาจะหมายถึงเพียงแคหีบหอบรรจุภัณฑ อันเนื่องมาจากไดมีการตีความคําวา สวนประกอบของ
สินคาวาเปนสิ่งหอหุมเพื่อการตกแตงสินคา (the “clothes” in which a product was “dressed”) และ
ลักษณะที่อธิบายไดดีและงายที่สุดถึงคําวาสวนประกอบของสินคา ก็คือหีบหอบรรจุภัณฑนั่นเอง  
ซ่ึงหีบหอบรรจุภัณฑก็คือส่ิงหอหุม  (ที่ไมใชตัวสินคา)  ทุกชนิดที่เอาไวปกปดลักษณะของสินคา 
ยกตัวอยางเชน กลอง ขวด กระดาษ ถัง ถุง เปนตน22

สําหรับ Packaging ในทางการตลาด หมายถึง การบรรจุหีบหอ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อการสงเสริมการขาย  เชนตองการใหวัสดุที่ใชบรรจุสินคานั้นมีสีสรรสวยงามสะดุดตา มี 
รูปรางกระทัดรัดนาใช หรือสามารถจัดโชวสินคาไดโดยสะดวก23  การบรรจุหีบหอนี้ไดหมายความ
รวมถึงขอความตาง ๆ บนวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอนั้นดวย เชน ขอความแนะนําวิธีการในการ
ใชผลิตภัณฑ  ขอความบอกกลาวเกี่ยวกับสวนผสม  คําเตือนในการใชผลิตภัณฑ  ขอความบอก

                                                          
22 Carol A. Witschel, สวนประกอบของสินคาหรือบริการ Jury Instructions, p.18.
23 คัทลียา บุญดิเรก, “เครื่องหมายการคาและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ”, วารสาร

สังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปที่ 4 ฉบับที่ 7 
(พฤศจิกายน 2522 – มีนาคม 2523) : หนา 24.
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ขนาดบรรจุหรือน้ําหนักและอื่น ๆ อันจะเปนการสื่อความหมายและการสงเสริมการขายจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภคอีกดวย24

การทํา Package ใหมใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค  อาจมีผลทําให
ผลิตภัณฑของธุรกิจประสบความสําเร็จเหนือคูแขงขัน  แมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในสวนผสม
หรือตัวผลิตภัณฑนั้น ๆ เลยก็ตาม ตัวอยางเชน การที่ผูผลิตนมสดหันมาใชกลองกระดาษที่มีคุณภาพ
ดี  สามารถเก็บนมสดไวไดนานโดยไมตองแชตูเย็น มาบรรจุผลิตภัณฑของตนแทนการบรรจุขวด
ซ่ึงแตกงาย  ตองเปนภาระในการคืนขวด หรือการบรรจุครีมลางหนาในกระปองสูญญากาศแทน
การบรรจุหลอด  ทําใหสามารถใชไดสะดวกขึ้น  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่บรรจุ 
เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา เชน การเปลี่ยนแปลงปริมาณบรรจุผงซักฟอกใน
ปจจุบันใหมีขนาดบรรจุหลาย ๆ ขนาด เชน ขนาดครอบครัว ขนาดยักษ ใหญ กลาง และบรรจุซอง 
เพื่อใหลูกคาไดเลือกใชตามความเหมาะสม ก็ลวนเปนกลยุทธในทางการตลาดเพื่อที่จะไดขายสินคา
มากขึ้นและเร็วขึ้นโดยอาศัย Packaging เปนเครื่องมือทั้งสิ้น

Packaging นอกจากจะมีประโยชนตอผูผลิตในดานการสงเสริมการขายแลว ยังมี
ประโยชนตอลูกคาในสายการจําหนาย (หมายถึง พอคาขายสง พอคาขายปลีก ซ่ึงซื้อผลิตภัณฑนั้น
ไปเพื่อการผลิต หรือการจําหนายตออีกทอดหนึ่ง มิใชเพื่อการบริโภคเอง)  ผูซ่ึงจะตองทําการขน 
สินคานั้นจากแหลงผลิตไปยังแหลงผูบริโภค และยังจะตองเก็บรักษาสินคานั้นไวอีกระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อขายตอหรือเพื่อใชในกระบวนการผลิตของตนเอง เพราะในชวงเวลาดังกลาว สินคาอาจเกิดการ
ชํารุด เสียหาย เสื่อมคุณภาพ อันจะนําความเสียหายมาสูทุกฝายที่เกี่ยวของ  ดังนั้น Packaging ที่ดีจึง
มีประโยชนกับทั้งผูผลิตและลูกคาของเขาในทุกระดับ (ไมวาจะเปนลูกคาที่เปนพอคาขายสง       
ขายปลีกหรือผูบริโภคขั้นสุดทาย)  Packaging ที่ดี นอกจากจะชวยปองกันคุณภาพของสินคาไมให
เส่ือมสลายไป ชวยประหยัดคาใชจายในการขนสงแลว  ยังชวยอํานวยความสะดวกใหแกบรรดา
รานคาปลีกซึ่งจะตองจัดตั้งสินคานั้นแสดงไวในรานของตนอีกดวย ในสหรัฐอเมริกา บรรดารานคา
ปลีกตางเล็งเห็นถึงประโยชนของ Packaging จนถึงกับมีการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวย       
ตัวแทนจาก Supermarket Industry เพื่อใหมีบทบาทหรือมีสวนชวยในการกําหนดหรือออกแบบ
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Packaging เพื่อเสนอตอบรรดาผูผลิตรายตาง ๆ ไวใชประกอบใน
การพิจารณาวางแผนสําหรับสินคาของเขา

                                                          
24 เร่ืองเดียวกัน, หนา 26 – 27.
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การบรรจุหีบหอที่ดี นับเปนการสงเสริมการขายที่ไดผลมาก ในบางกรณีไดผลมาก
กวาการโฆษณาเสียอีก ทั้งนี้เพราะเสียคาใชจายนอยกวาและมีผลตอลูกคานานกวา เนื่องจากสินคา
เหลานั้นจะถูกวางขายในรานคาปลีกและจะผานสายตาของลูกคาบอยครั้งกวาการโฆษณา ลูกคา
สามารถสัมผัสสินคาใกลชิดกวาการดูหรือฟงจากการโฆษณาเพียงอยางเดียว  Packaging ที่ดีจึง
สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาและกระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อไดดีกวาการโฆษณา 
เพราะ Packaging ที่ลูกคาเห็นจะอยู ณ สถานที่ที่สามารถทําการซื้อขายไดทันที ผิดกับการโฆษณา
ซ่ึงเปนกระบวนการที่อยูไกลกับการตัดสินใจซื้อ เพราะลูกคาอาจดูโฆษณานั้นและลืมไปเสียกอนที่
จะตัดสินใจเลื้อกซื้อจริง ๆ

อยางไรก็ตาม แม Packaging จะมีประโยชนตอทั้งองคการธุรกิจและตอผูบริโภค
อยางมาก แต Packaging ก็มีผลทําใหตนทุนรวม (total cost) ของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ  ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ Packaging นี้ ธุรกิจจึงตองคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจายที่
จะเพิ่มมากขึ้น  หากประโยชนของการทํา Packaging ยังคงมีมากกวาตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตก็ควร
พิจารณาปรับปรุง Packaging ใหดีขึ้นตอไป25

• รูปรางผลิตภัณฑ    (PRODUCT  CONFIGURATION)

“Configuration” หรือ “Shape”  ในพจนานุกรม มีความหมายเหมือนกันวารูปราง
ภายนอก (the appearance or outline)26   Product Configuration จึงหมายถึงรูปรางของผลิตภัณฑอัน
มีลักษณะ 3 มิติ  คือ ความกวาง  ความยาว และความสูงที่มองเห็นไดทางภายนอก  ตัวอยางเชน    
รูปทรงของขวดน้ําหอม ซ่ึงตัวขวดมีลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม นาฬิกาขอมือซ่ึงมีหนาปทมเปนรูป
ส่ีเหล่ียม27 เปนตน  ปญหาของผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะพิเศษของตนเองนี้ทําใหเกิดความ        

                                                          
25 เร่ืองเดียวกัน, หนา 24 - 26.
26 A S Hornby and EC Parnwell, An English-Reader’s Dictionary, Eight Edition 

(Thailand : Thai Watana Press, 1995), pp.109 & 480. (“Configuration” (n) means shape or outline 
and “Shape” (n) means outward form, appearance; outline)

27 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สํานักพิมพวิญชูน จํากัด, กรกฎาคม 2542), หนา 40.
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คุมครองคาบเกี่ยวของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาหลาย ๆ ฉบับ อันไดแก กฎหมายสิทธิบัตร 
กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการคา เพราะหากรูปรางดังกลาวมีคุณลักษณะที่ครบตาม
องคประกอบของกฎหมายทั้ง  3  ฉบับแลว  การคุมครองในกฎหมายแตละฉบับจะทําใหเกิดการ  
ซํ้าซอนกันเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การคุมครองในของสิ่งเดียวกันโดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับจะสราง
อํานาจผูกขาดแกผูเปนเจาของในของสิ่งนั้นมากเกินไปหรือไม ผลเสียหายที่มีตอสังคมหรือ            
ผูบริโภคมีอยางไร ซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้จะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 2.3

เมื่อจุดมุงหมายของการทําธุรกิจการคาในตลาดที่มีการแขงขันเสรี ก็คือการทําให
ตนเองมีกําไรหรือผลประโยชนจากการที่ตนไดลงทุนและทุมเทในกิจการคาของตน การไดมาซึ่งสิ่ง
ดังกลาวก็คือ ตองทําใหผูบริโภคไดบริโภคและนิยมสินคาหรือช่ืนชมการบริการของตนมากกวา
ของผูอ่ืน ดวยเหตุนี้ ธุรกิจเหลานั้นจะทําการแขงขันโดยการทําใหสินคาของตนมีความแตกตางจาก
สินคาของผูอ่ืน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมดุลดานราคาและคุณภาพ กลาวคือ หากคุณภาพดี 
ราคาก็ตองเหมาะสมกับคุณภาพ  มิใชวาราคาสูงแตสินคาไมมีคุณภาพหรือมีนอย เพราะหาก        
คุณภาพและราคาไมสมดุลกัน  ผูบริโภคก็สามารถเปลี่ยนไปใชสินคาของผูผลิตรายอื่นได อันถือวา
ผูบริโภคไดผลกําไรดานการบริโภคจากตลาดประเภทนี้   เนื่องจากผูผลิตในตลาดสินคาเดียวกันมี
หลายราย  ตางรายยอมตองทําใหสินคาของตนเปนที่พอใจแกผูบริโภคมากที่สุด  เมื่อผูประกอบ
ธุรกิจทั้งหลายไดรับความกดดันในการทําใหสินคาของตนสามารถตั้งอยูบนพื้นฐานดังกลาว  จึงมี
ความพยายามที่จะทําใหตนไดมาซึ่งการคุมครองโดยรัฐในตลาดการแขงขันทางการคา โดยการที่ให
ตนไดมีสิทธิผูกขาดในสินคาหนึ่ง เพื่อจะสามารถปรับราคาหรือคุณภาพไดตามความตองการโดย
ปราศจากความกังวลถึงผลกระทบทางธุรกิจ เพราะไมวาตนจะใหสินคามีคุณภาพดีหรือไมดีอยางไร  
ตนก็มีอํานาจที่จะทําใหสินคามีราคาสูง  เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะตองแขงขันในตลาดสินคา
นั้น   ธุรกิจก็สามารถที่จะทํากําไรไดมากขึ้นกวาสภาวะตลาดที่ตองมีการแขงขันอยูตลอดเวลา28

การแสดงออกทางสินคาเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดอํานาจผูกขาดได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการแสดงออกของสินคาใหมีรูปราง 3  มิติเพื่อใหมีคุณลักษณะบงชี้ถึงแหลงที่มาของสินคาได  
ซ่ึงอาจถือไดวารูปรางดังกลาวมีคุณลักษณะเชนอยางเครื่องหมายการคาโดยทั่วไป ดังนั้น ใน
กฎหมายของยุโรป (The EC Trademark Harmonization Directive and the Community Trademark 

                                                          
28 Michael D. Bedmarek, “สวนประกอบของสินคาหรือบริการ Protectionism”, 

Trademark World (June/July 1997) : 18.
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Regulation)  และของอังกฤษ  ( The Trade Marks Act 1994 Section 1) จึงเรียกเครื่องหมายประเภท
นี้วา   “Three – Dimensional Marks”29  (เครื่องหมายรูปสามมิติ) หรือ “The Shape of the Goods”30

ตามลําดับ

ในอังกฤษ รูปรางของผลิตภัณฑจะสามารถไดรับความคุมครองได นอกจากจะ
ตองมีคุณลักษณะบงเฉพาะ (distinctiveness)  ตาม Section 1  ในอันที่จะทําใหบงชี้ถึงความแตกตาง
ของสินคาเดียวกันแตของผูผลิตรายอื่นแลว รูปรางดังกลาวจะตองไมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง     
ดังตอไปนี้จึงจะไดรับการจดทะเบียนตาม Section 3 (2)31

1.  รูปรางดังกลาวจะตองไมเปนรูปรางโดยธรรมดาของผลิตภัณฑนั้น
2. รูปรางดังกลาวไมจําเปนที่จะตองมีลักษณะดานเทคนิค หรือคุณประโยชน

ดานการใชสอย (technical result)
3. รูปรางดังกลาวจะตองไมมีคุณคาที่สําคัญแกสินคา (substantial value to 

the goods)  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งลักษณะที่ทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น

ในยุโรปก็เชนเดียวกัน ขอบังคับหรือระเบียบที่นํามาปรับใชกับกรณีช่ือวา Council 
Directive No.89/104/EEC  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 และ Council Regulation (EC) No.40/94    
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 ซ่ึงไดแสดงขอจํากัดรูปรางผลิตภัณฑไวใน Secton 3 (1) (E) ของ 

                                                          
29 Charles Gielen, “Three - Dimensional Marks in Europe”, Trademark World (May 

1996) : 31.
30 Section 1 (1) A of The Trade Marks Act 1994 : “A trademark may, in particular, 

consist of….. or the   shape of goods….”
31 Section 3(2) of The Trade Marks Act 1994 : “A sign shall not be registered as a trade 

mark if it consists exclusively of (a) the shape which results from the nature of the goods 
themselves, (b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or (c) the shape 
which gives substantial value to the goods”
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Directive No.89/104/EEC และใน Section 7 (1) (e) ของ Regulation No.40/94 ที่มีเนื้อหาเดียวกับ
มาตรา 3 (2) ของอังกฤษขางตน32

คุณลักษณะ 3 ประการขางตนนั้นจึงเกิดขึ้นเนื่องจากตองการแกปญหาความ     
คาบเกี่ยวระหวางการใหความคุมครองโดยเครื่องหมายการคาทางหนึ่ง และโดยสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ 
และรูปราง (model) และออกแบบอีกทางหนึ่ง   33

เนื่องจากแนวความคิดของกฎหมายเครื่องหมายการคามีขึ้นเพื่อการทําใหผูบริโภค
ทราบถึงแหลงกําเนิดของสินคา จะไดไมเกิดความสับสนหลงผิดในสินคาหลาย ๆ ช้ินที่เปนสินคา
ประเภทเดียวกัน และเพื่อใหเจาของไดรับความคุมครองในทรัพยสินในทางการคาที่ตนสรางมา 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการใหความคุมครองผูบริโภคและผูเปนเจาของในเวลาเดียวกันเปนระยะ
เวลานานตราบเทาที่ปจจัยดังกลาวยังคงอยู หากปจจัยของการใหความคุมครองหายไป คือ การแยก
แยะความแตกตางของสินคาของตางเจาของหมดไปหรือไมเหลืออยูหรือไมแนใจในจิตใจของ        
ผูบริโภค  การใหความคุมครองก็ไมจําเปนตองมีอยูอีกตอไป แตสําหรับแนวความคิดของกฎหมาย
อ่ืนๆ เชน กฎหมายสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, รูปราง และแบบผลิตภัณฑ เปนกฎหมายที่เนนเพื่อพัฒนาให
คนในประเทศเกิดความคิดสรางสรรคโดยจูงใจจากการใหสิทธิแตผูเดียวในงานสรางสรรคของตน
โดยมีระยะเวลาจํากัด เพื่อใหผูประดิษฐหรือผูสรางสรรคงานดังกลาว ตลอดจนประชาชนใน
ประเทศกระตือรือรนที่จะพัฒนางานเพื่อประเทศชาติ งานดังกลาวจึงตองมีประโยชนตอสวนรวม
โดยเนนคุณสมบัติของสิ่งของหรืองานใหสามารถประยุกตใชกับอุตสาหกรรมของประเทศหรืองาน
หัตถกรรมได

                                                          
32 The Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรไดนําทั้ง  Directive No. 89/104/EEC

และ Regulation No. 40/94 มาเปนแบบอยางในการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาของตนเพื่อให
สอดคลองตามพันธกรณีที่ไดกระทํากันไวในกลุมประเทศยุโรป ดังนั้น ในปจจุบันกลุมประเทศ      
ยุโรป  ยกเวนไอรแลนด  จึงไดมีการคุมครองเครื่องหมายการคาตามบทบัญญัติที่แกไขตามพันธ
กรณีดังกลาวเรียบรอยแลวจาก Charles Gielen, “Three - Dimensional Marks in Europe”, 
Trademark World, p.31.

33 Ibid., p.32.
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การพิจารณาใหความคุมครองรูปรางผลิตภัณฑภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา
ของสหภาพยุโรปและอังกฤษนั้น  จึงมุงเนนไปที่การใหความคุมครองรูปรางที่ทําหนาที่อยาง  
เครื่องหมายซึ่งการคุมครองที่ใหไวโดยรัฐภายใตกฎหมายดังกลาวนั้นมีอยางไมมีที่ส้ินสุด เนื่องจาก
ถือวาเปนการใหความคุมครองแกเจาของในการที่ทําใหส่ิงนั้นมีลักษณะบงเฉพาะแตกตางจาก
ลักษณะอื่นในสินคาชนิดเดียวกัน และยังเปนการใหความคุมครองผูบริโภคจากการกระทําของ      
ผูผลิตรายอื่นที่อาจสรางความสับสนในสินคานั้น โดยการปลอมหรือเลียนความเปนเอกลักษณของ
สินคานั้นของผูเปนเจาของ

การมีคุณลักษณะดานการใชสอยของรูปรางของสินคาก็เปนลักษณะที่สามารถ   
ทําใหเกิดความแตกตางในสินคาประเภทเดียวกันของผูผลิตตางรายได ซ่ึงจะทําใหสินคาดังกลาวมี
ลักษณะที่เปนสินคาผูนํา (leader products) หรือเปนสินคาที่มีรูปรางเดนในดานการใชงานโดยอาจมี
การปรับปรุงขึ้นเพื่อใหเกิดความสะดวก งาย รวดเร็วหรือกระทัดรัดในขณะใชงานจนเปนสินคาที่
ไดรับความนิยมจากผูบริโภค  แตการใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิแตเพียงผูดียวในรูปรางดังกลาวยอมเปน
อุปสรรคตอการแขงขันของผูประกอบการอื่นในตลาด เพราะเทากับเปนการทําใหการแขงขันใน
ตลาดการคาในสินคาดังกลาวถูกปดกั้น34 การใหความคุมครองในลักษณะที่เปนสวนประกอบของ
สินคาของรูปรางผลิตภัณฑนี้ จึงตองมีการพิจารณาคุณลักษณะนี้เพิ่มเติมจากการที่มีคุณลักษณะ
อยางเปนเครื่องหมายการคาดวย

ขอควรสังเกตคือ รูปรางที่มีลักษณะเพื่อประโยชนการใชสอยของตัวสินคาที่ไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑนั้น ไมสมควรที่จะไดรับ     
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา เพราะรูปรางดังกลาวเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูแขงขันรายอื่นในอัน
ที่จะใชรูปรางนั้นกับสินคาตนหลังจากอายุความคุมครองหมดลง ประกอบกับการจดทะเบียนรูปราง
ดังกลาวเปนเครื่องหมายการคาจะสงผลกระทบตอการมีสิทธิเด็ดขาดในสิทธิบัตร ซ่ึงจะเปนการขัด
ตอความมุงหมายในการใหความคุมครองสิทธิบัตรภายในระยะเวลาอันจํากัดที่ไดกลาวขางตน     
ดังนั้น หากมีการจดทะเบียนลักษณะดังกลาวเปนเครื่องหมายแลวจะเปนการปองกันบุคคลอื่นจาก
การทําหนาที่ดานประโยชนใชสอยดังกลาวไปใชเพื่อแขงขันทางการคา

                                                          
34 Michael D. Bedmarek, “สวนประกอบของสินคาหรือบริการ Protectionism”, 

Trademark World, p.20.
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โดยสรุป ขอควรพิจารณาในกรณีนี้คือ รูปรางของผลิตภัณฑนั้นเปนสวนที่อํานวย
ใหมีการใชสอยสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสวนที่ถูกเลือกที่จะใหทําหนาที่ดานประโยชน
ใชสอย (utilization function)  เพื่อสินคานั้นหรือไม เพราะหากเปนเชนนั้นแลว ก็ไมควรใหรูปราง
ดังกลาวมีคุณลักษณะที่จะเปนเครื่องหมายได แมวาจะสามารถทําหนาที่ในการแสดงถึงความ     
แตกตางกับสินคาอื่นได เพราะการมีลักษณะดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวารูปรางนั้นไดมีการ
พัฒนา โดยไดถูกคํานวณและทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดจากรูปรางเดิมที่มีอยูในทองตลาดใหได    
รูปรางใหมซ่ึงสามารถแกปญหาขอบกพรองของรูปรางเดิมได อันเกิดอุปสรรคตอการแขงขันของ   
ผูผลิตรายอื่นในตลาดกับการแสวงหาผลประโยชนจากรูปรางใหมที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
ขึ้น35

• ภาชนะบรรจุ   (CONTAINERS IN WHICH A PRODUCT IS STORED)

ภาชนะบรรจุ (container) หมายถึง กลองหรือขวดหรือส่ิงอื่นใดที่ใชสําหรับเก็บ
หรือเคลื่อนยายส่ิงของหรือเพื่อใชทําอื่นใด36 จากความหมายดังกลาวทําใหเห็นวาภาชนะบรรจุนี้มี
ความหมายรวมถึงหีบหอบรรจุภัณฑ (packaging  of a product) และรูปรางของผลิตภัณฑ (product 
configuration)  ดวย เพราะ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ  ทั้งสองลักษณะดังกลาวก็มีลักษณะ
หรือองคประกอบที่ใชเก็บสิ่งของไวภายในเชนอยางภาชนะได

จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
และญี่ปุน ตลอดจนคําพิพากษาของประเทศดังกลาว ไมพบความแตกตางในการพิจารณาถึงลักษณะ
ของภาชนะบรรจุที่จะไดรับความคุมครองภายใตสวนประกอบของสินคานี้กับสวนประกอบของ
สินคาประเภทหีบหอบรรจุภัณฑและรูปรางผลิตภัณฑดังกลาว  ดวยเหตุนี้ การพิจารณาวาสวน
ประกอบของสินคาในภาชนะบรรจุจะไดรับความคุมครองหรือไม จึงสามารถนําลักษณะของสวน
ประกอบของสินคาประเภทหีบหอบรรจุภัณฑ (packaging) และรูปรางของผลิตภัณฑ (product 
configuration) มาใชได

                                                          
35 Ibid., pp. 20-21.
36 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Fifth Edition 

(England : Oxford University Press, 1995), p.248. (“Container” (n) means a box, bottle, etc. in 
which something is kept, transported, etc.)
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ในทุกวันนี้  สินคาที่ปรากฎอยูในทองตลาดเปนสินคาที่มีภาชนะบรรจุอยูดวย
เสมอ เพราะการมีภาชนะก็เพื่อการนําหรือพาซ่ึงตัวสินคานั้นไปเก็บหรือเคลื่อนยายจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่งไดงายและสะดวก และภาชนะยังมีประโยชนในการบอกปริมาณของตัวสินคาดวย  แต
การจะทําใหสินคามีความเปนเอกลักษณเพื่อท่ีจะทําใหผูบริโภคจดจําไดงาย ผูผลิตจึงตองพยายาม
สรางจุดเดนแกสินคา ซ่ึงโดยสวนใหญก็จะมีไดทั้งตัวบรรจุภัณฑหรือตัวสินคาที่ใชบริโภคหรือทั้ง
สองอยาง  เชน ตัวขวดที่ใชบรรจุน้ําอัดลม หรือตัวน้ําอัดลม หรือทั้งตัวขวดและตัวน้ําอัดลม ซ่ึงขึ้น
อยูกบัผูผลิตวาจะสรางสรรคสินคาของตนใหออกมาในรูปแบบใด  ไมวาจะเปนการใชสวนใดเปน
ตัวชูความเปนเอกลักษณหรือเรียกความสนใจแกผูบริโภค ส่ิงดังกลาวนับเปนเครื่องมือทางการคา
ของผูผลิตในการแสดงใหแกสาธารณชนทราบถึงการมีลักษณะที่แตกตางของสินคาของตนกับของ
ผูผลิตรายอื่น  ดังนั้น  ลักษณะของภาชนะที่จะบรรจุแกสินคาจึงตองทาํหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลง  
ที่มาของสินคาดวยจึงจะสามารถไดรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบของสินคาได  เชนอยาง
ในคดีระหวาง  Champion & Co. Ltd. และ Smith37 (ค.ศ.1900)  โจทกไดขายน้ําสมสายชู  ในขวด
รูปทรงแปลกประหลาด (peculiar shape) พรอมสลักชื่อโจทกดวยตัวนูนและมีฉลากติดอยูกับขวด  
จําเลยไดนําขวดที่ใชแลว (a second - hand supply) ของโจทกมาเติมน้ําสมสายชูของตนเองแลวนํา
ออกขาย  โดยกอนขายไดใชฉลากของตนปดทับชื่อของโจทกที่ปรากฎอยูบนขวด  ศาล  ออสเตรเลีย
ไดตัดสินใหจําเลยมีความผิดฐานลวงขาย  ทั้ง ๆ ที่ฉลากของโจทกและจําเลยมีความ แตกตางกัน

• ฉลาก   (ORNAMENTAL  LABELS)

Label ที่ปรากฏในพจนานุกรม 38 หมายถึง กระดาษ ผา หรือพลาสติกที่ติดอยูบน
หรือขางสิ่งของและไดบรรยายถึงลักษณะ ชื่อ เจาของ จุดประสงคของสิ่งของนั้นหรืออ่ืน ๆ โดยทั่ว
ไปแลว ฉลากจะทําหนาที่เปนเพียงส่ิงตกแตงหรือฉากดานหลังของคําอื่น ๆ อยางไรก็ดี หากฉลาก
นั้นไดรับการโฆษณาใหมีลักษณะเปนเครื่องหมายการคา และมีลักษณะที่บงเฉพาะในตัวเองตั้งแต

                                                          
37 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, p.456.
38 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, p. 568. 

(“Label” (n) means a piece of paper, cloth  or plastic on or beside an object and describing its 
nature, name, owner, destination, etc.)
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แรกหรือบงเฉพาะอันเกิดจากการใชมาระยะเวลาหนึ่งจนสาธารณชนโดยทั่วไปรูจัก ฉลากนั้นก็
กลายเปนเครื่องหมายการคาได 39

อนึ่ง  จากสินคาที่พบเห็นอยูทั่วไป ฉลากสินคาจะไดรับการผลิตใหมีลักษณะที่
โดดเดนบางสวน (some prominent feature) ที่เปนเชนนี้เพราะวาในฉลากหนึ่งตองมีสวนประกอบ
หลาย ๆ อยาง อาทิ ช่ือเรียกสินคาหรือเครื่องหมายการคา, สวนผสมของสินคา, วิธีใช, ปริมาณการ
ใช, ขอแนะนํา, คุณคาทางอาหาร (ถามี), ช่ือผูผลิต, ชื่อผูบรรจุ (ถามี), ชื่อผูนําเขา (ถามี), สถานที่
ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขาแลวแตกรณี,  วันผลิต, วันหมดอายุ ในกรณีที่เปนสินคาที่
หมดอายุได   เปนตน40  การที่ตองกําหนดใหมีขอมูลดังกลาวปรากฏอยูที่หรือแนบกับสินคาก็เพื่อใช
เปนขอพิจารณาสําหรับผูบริโภคที่ตองรับทราบกอนที่จะตัดสินใจซื้อสินคานั้น  แตส่ิงหนึ่งที่       
แนนอนที่ผูผลิตตองทําใหผูบริโภคทราบคือ ช่ือสินคาที่ใชเรียกหรือเครื่องหมายทางการคาของ      
ผูผลิตเพื่อใหผูบริโภคทราบและจดจําได   เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียกหรือมองหาสําหรับการ
ซ้ือสินคาในครั้งตอไป

ดวยเหตุนี้ การที่ผูบริโภคจะจดจําในสินคาที่ตนเคยใชหรือมีผูแนะนําใหใช           
ผูบริโภคยอมตองมองหาสวนที่เดนหรือสวนที่สําคัญหรือสวนที่ตนชอบบนสนิคาเสียกอน เพราะ
สายตาของคนเราไมไดเปนเครื่องบันทึกที่เก็บรายละเอียดทุกสวนของฉลาก ฉะนั้น การจดจําของ
คนเราจึงไมอาจจดจําในสวนรายละเอียดของฉลากได แตจะจดจําในสวนที่ตนประทับใจหรือสวน
รายละเอียดที่สําคัญมากกวา41

แตการพิจารณาวาฉลาก 2 อันมีความคลายคลึงกันหรือไมจะตองพิจารณาจาก
ความคลายคลึงกันของภาพรวมของสวนตาง ๆ ของฉลากทั้งสองวามีความคลายคลึงกันจนทําให 
สาธารณชนคิดวาสินคาภายใตฉลากทั้งสองเปนสินคาชนิดเดียวกันหรือของเจาของคนเดียวกัน แม
วาในแตละสวนจะมีความแตกตางกันก็ตาม ซ่ึงหากความเหมือนคลายเปนสวนที่ไมมีลักษณะ      

                                                          
39 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, (New York : 

Macmillan Publishing Co., Ltd., 1975), p.232.
40 มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 (ใน

ที่นี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 2541”)
41 Christopher Wadlow, The Law of Passing – Off , p. 450.
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บงเฉพาะหรือเปนเพียงลักษณะธรรมดาที่ใชในทางการคาสําหรับสินคาชนิดนั้น  ก็ยังไมอาจถือได
วาสวนดังกลาวจะทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดได42 เพราะลักษณะดังกลาวควรที่จะถูกนําไปใช
กับสินคาของผูใดก็ไดอันเปนการแสดงถึงประเภทหรือชนิดของสินคานั้น ๆ เอง  ไมไดทําหนาที่
แสดงความแตกตางของสินคาชนิดเดียวกันของผูผลิตตางราย   ฉะนั้น จึงไมควรนําสวนที่ไมมี
ลักษณะบงเฉพาะหรือเปนเพียงลักษณะธรรมดาที่ใชในทางการคามาพิจารณาประเมินความเหมือน
คลาย

ตัวอยางเชน ในคดีระหวาง Hennessy (James) & Co., Ltd.  และ  Keating (ค.ศ. 
1908)  ในสหราชอาณาจักร สินคาของโจทกคือ บร่ันดี โดยมีฉลากที่พิมพดวยสีทองบนพื้นสีขาว ที่
ขอบมีใบของตนองุนอยูโดยรอบ และมีภาพมือขางหนึ่งถือขวานตอสูและใชชื่อวา “Hennessy” อยู
ตรงกลางอยางเดนชัด  การโฆษณาสินคาของโจทกไดบรรยายถึงลักษณะทั้งหมดขางตน สวนฉลาก
สินคาบรั่นดีของจําเลยนั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกับลักษณะฉลากโจทกเฉพาะสวนสีที่ใชและรูปใบ
ของตนองุนโดยรอบ  ซ่ึงในทางการคาสินคาบรั่นดี ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะธรรมดาที่ใชใน
ทางการคาเทานั้น  House of Lords จึงไดตัดสินใหจําเลยเปนฝายชนะคดี   43

ดังนั้น ลักษณะที่ควรนํามาพิจารณาหาความเหมือนคลายบนฉลากก็คือ ลักษณะ
แตกตางของฉลากทั้งสองดวยลักษณะที่โดดเดน (prominent feature) ที่เกิดมาจากความคิด       
สรางสรรคเพื่อใชเปนเครื่องหมาย  (the idea of the mark)  ถาลักษณะดังกลาวมีลักษณะบงเฉพาะ
และถูกลอกเลียน นับไดวาฉลากที่ลอกเลียนนั้นไดสรางความสับสนในหมูสาธารณชนทั่วไปวา  
สินคาภายใตฉลากทั้งสองเปนสินคาของเจาของเดียวกัน  มีคุณลักษณะและคุณภาพเดียวกัน  การ
กระทําดังกลาวจึงเปนการลวงขายผลประโยชนที่เกิดจากการลอกเลียนนี้จึงมิชอบ

มีขอพึงระวังวา หากลักษณะที่โดดเดนที่ปรากฏบนฉลากไมไดทําหนาที่ในการ    
ช้ีแนะถึงแหลงกําเนิดของสินคา แตทําหนาที่ในการแสดงวาสินคาคืออะไรหรือใชเพื่อทําอะไรมาก
กวา อันเปนการแสดงลักษณะของสินคาหรือการบรรยายคุณลักษณะของสินคา เชนนี้จะถือวาไมมี
ลักษณะการกระทําที่เปนการลวงขาย หากผูอ่ืนจะนําลักษณะที่โดดเดนดังกลาวไปใชกับสินคาตน  
ตัวอยางเชน ในคดีระหวาง White, Tomkins & Courage และ United Confectionery Co. (ค.ศ. 

                                                          
42 Ibid., pp.450 – 451.
43 Ibid., p.451.
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1914)  ในสหราชอาณาจักร โจทกอางวาตนเปนผูผลิตเยลล่ีกลุมเดียวเทานั้นที่มีการใชรูปผลไมตาม
รสของเยลลี่ แตตอมาจําเลยก็ไดนําวิธีการของโจทกมาใชบาง   แตหีบหอของเยลลี่ทั้งโจทกและ
จําเลยมีความแตกตางกัน  สาธารณชนไมเกิดความสับสนหลงผิด ศาลจึงใหคํารองของโจทกตกไป44   
คดีนี้แสดงใหเห็นวา  การมีรูปผลไมหลาย ๆ ชนิดรวมกัน หรือการมีรูปผลไมตรงตามรสของเยลลี่
บนฉลากไมไดทําใหสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดแตอยางใดเพราะรูปผลไมเปนการบงบอก
ถึงลักษณะของเยลลี่อยูแลววารูปผลไมใดจะมีเยลล่ีสีอะไรหรือรสอะไรอันเปนลักษณะธรรมดาใน
ทางการคาของสินคาดังกลาว

• การโฆษณา   (FEATURES OF ADVERTISING)45

ในพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา “Advertising” ไววา เปนการกระทําเพื่อ
บรรยายสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจักตอสาธารณชนเพื่อชักชวนหรือจูงใจใหซ้ือสินคาหรือใช
บริการ46 ฉะนั้น การกระทําใด ๆ ที่มีวัตถุประสงคในการสรางความรูจักแกสาธารณชน การกระทํา
นั้น ๆ ก็ถือวาเปนการโฆษณาไดทั้งหมด  ไมวาจะเปนการโฆษณาในหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพชนิด
ตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา ตัวอยางสินคา แคตตาล็อก เปนตน ซ่ึงการกระทําดังกลาวยอมกอ
ใหเกิดการรับรูในวงกวาง ในขณะเดียวกันการลอกเลียนก็มีขึ้นไดงายเชนเดียวกัน การโฆษณาจึง   
มิใชการใหขาวสารปกติเพราะถูกนํามาใชประโยชนในการจูงใจ เราใจหรือเรียกความสนใจจาก     
ผูบริโภค  การโฆษณาจึงแตกตางจากปายหรือฉลากหรือเอกสารกํากับวิธีการใชที่เปนการให      
ขาวสารหรือขอมูลธรรมดา47

การโฆษณาเปนเครื่องมือสําคัญอยางมากในธุรกิจที่จะทําใหสินคาหรือบริการเปน
ที่รูจักตอสาธารณชน การโฆษณาดี สินคาหรือหรือบริการก็จะขายดี ความตองการของผูบริโภคจะ

                                                          
44 Ibid.
45 Ibid., pp.464-466.
46 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, p.18. 

(“Advertise” means to describe a product or services publicly in order to persuade people to buy 
or use it)

47 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, “กาาควบคุมโฆษณาเพื่อคุมครองผูบริโภค”, วารสาร
นิติศาสตร, หนา 253.
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มีปริมาณเพิ่มขึ้น กําไรก็จะมีมากขึ้นดวย แตหากมีการโฆษณาไมดีหรือไมเพียงพอ สินคาหรือ
บริการของตนก็ไมเปนที่ตองการหรือนิยม กําไรก็ไมไดตามที่คาดหมายหรืออาจจะทําใหเกิดการ
ขาดทุน    ดังนั้น  วิธีการหรือเนื้อหาโฆษณาในการแสดงคุณลักษณะของสินคาหรือบริการใหเปนที่
ตองการของสาธารณชน จึงขึ้นอยูกับผูเปนเจาของวาจะมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหสาธารณชนจดจํา
และสรางความเชื่อมโยงระหวางการโฆษณากับสินคาหรือบริการของตนได

• กล่ิน  (SMELL) 48

สวนประกอบของสินคาประเภทกลิ่นก็เหมือนกับสวนประกอบของสินคา 
ประเภทอื่น ๆ ที่ตองมีลักษณะในอันที่จะบงชี้ถึงความแตกตางกับของผูอ่ืน แตการพิสูจนถึงความ
แตกตางนี้ยอมมีความแตกตางจากสวนประกอบของสินคาประเภทอื่น เพราะโดยลักษณะของกลิ่น
แลว  การใชประสาทสัมผัสทางจมูกจะเปนวิถีทางเดียวที่เหมาะสม  แตอยางไรก็ดี โดยสวนใหญส่ิง
ที่จะทําใหเห็นความแตกตางของสิ่งของ 2 อยางที่เหมือนกันไดก็คือ การเปรียบเทียบดวยประสาท
สัมผัสทางตาไมวาจะเปนรูปรางหรือรูปประดิษฐ แตสําหรับกลิ่น การพิสูจนความแตกตางดวย
ประสาทสัมผัสทางตาเชนเดียวกับสวนประกอบของสินคาประเภทอื่นนั้นก็สามารถทําไดอยูอันได
แกวิธี  4  วิธีดังตอไปนี้

1. การเขียนบรรยายงายๆ ถึงกลิ่น เชน ดอกไมบานในฤดูใบไมผลิ “(spring 
blossom)”

2. การใชหนึ่งในระบบแบงแยกจําพวกกล่ินที่มีอยูหลายระบบ เชน ระบบ 
(ZWAARDEMAKER (1983) ที่มีจําพวกยอยไปอีก 30 จําพวก หรือระบบ 
LINNEAUS (1756)  ที่มีอยู  7 จําพวก เปนตน

3. วิธีการวิเคราะหสารเคมีที่ประกอบเขาดวยกันโดยการใชกาซสี (gas 
chromatography)  หรือของเหลวที่เปนแบบมีสมรรถภาพสูง

4. ระบุถึงสวนผสมหรือส่ิงที่ถูกเตรียมปนเพื่อใชทํากลิ่น

                                                          
48 David Kitchin, Q.C. and James Mellor, TRADE MARKS ACT 1994, (London : Sweet 

& Maxwell, 1995), p.26/1.
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ในทางปฏิบัตินั้น  การวิเคราะหทางเคมีของหัวน้ําหอมนั้นจะไมชวยเอ้ืออํานวยใน
การตรวจสอบเพื่อการจดทะเบียน หรือเพื่อการตัดสินใจวาหัวน้ําหอมของผูผลิตรายอื่นนั้นจะละเมิด
กล่ินที่จดทะเบียนไวหรือไม แตถาน้ําหอมดังกลาวมีกล่ินที่เหมือนกับของกลิ่นที่จดทะเบียนไวนั้น 
ก็มีความจําเปนที่จะตองใชกระบวนการในการวิเคราะหทางเคมีแบบเดียวกันกับท่ีใชกับกลิ่น        
ดังกลาวเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบดูวากลิ่นที่จดทะเบียนและกลิ่นที่ละเมิดมีความคลายคลึงกัน
หรือไม แตถาหากน้ําหอมนั้นมีกล่ินไมเหมือนกันแตคลายกันเชนนี้ ศาลยุติธรรมจะตองเปนผูตัดสิน
ในระยะเวลาที่ส้ันวากลิ่นของน้ําหอมดังกลาวเหมือนกับกลิ่นของน้ําหอมที่ไดรับการจดทะเบียน
แลวหรือไม เพราะดวยเหตุที่วาการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหทางเคมีซ่ึงตองอาศัยการวิเคราะห
โดยผูเชี่ยวชาญนั้นตองใชเวลาในการวิเคราะหนานเปนวันกวาจะไดผลออกมา

• เสียง  (SOUND) 49

เสียงที่จะกลาวในที่นี้ ไมไดเปนเสียงทุกประเภทที่อยูในความหมายของสวน
ประกอบของสินคา กลาวคือ เสียงนั้นจะตองทําหนาที่ของการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาได  ซ่ึง
แนนอนจะตองเกิดขึ้นจากการเรียบเรียงขึ้นมาใหม เชนนําเสียงของตัวโนตทั้งหลายมาเรียบเรียง 
ลําดับและวิเคราะหขึ้นมาใหมจนมีความแตกตางจากเสียงที่มีอยูโดยทั่วไป ไมใชแคการเรียงลําดับ
ตามระดับเสียงของตัวโนตเทานั้น เพราะสิ่งที่ไดจากการเปนสวนประกอบของสินคาคือ การไดเปน
ผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวอยางไมมีเวลาจํากัดในเสียงที่มีลักษณะบงเฉพาะนั้นเพื่อใชในทางการคาของ
ตน  ผูอ่ืนจะลอกเลียนเสียงดังกลาวไปใชไมไดโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทําใหเกิดความสับสนหลง
ผิดไดวาเสียงของบุคคลอื่นนั้นเปนเสียงของผูที่เปนเจาของซึ่งเปนผูใชรายแรก

เสียง โดยเฉพาะเสียงดนตรีมักปรากฎออกมาใหเห็นในรูปของการประกอบกัน
ของลายเสนหรือตัวโนต ผูที่จะทราบถึงปญหาของการทําใหเสียงมีลักษณะพิเศษตาง ๆ กันที่แสดง
ออกในรูปของตัวโนตบนโนตเพลงมีนอย ซ่ึงการแสดงออกเพียงแคการเปนตัวโนตยังไมเปนการ
เพียงพอในอันที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ลักษณะพิเศษของตัวโนตนั้นจะตองถูกนํามา
เลนอยางจําเพาะและซ้ําไปซ้ํามาเพื่อเปนการเนนย้ําหรือจะเลนกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงเฉพาะ เชน 
ฟลุท ทรัมเปต แตรรูปเขา (car horn) หรือเปยโนโบราณที่เลนโดยการดัดสาย (harpsichord) หรือกับ
เสียงเพลงที่มีลักษณะจําเพาะ ตัวอยางเชน เสียงเพลงที่มีผูรองคนเดียวหรือบรรเลงเดี่ยว หรือจะเปน

                                                          
49 Ibid.
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เสียงรองประสานเสียงสองคน หรือจะเปนเสียงรองของการประสานเสียงเปนกลุม ดังนั้น การ     
จดทะเบียนสวนประกอบของสินคาประเภทเสียงนี้ นอกจากการใชประสาทสัมผัสทางหูเพื่อฟง
เสียงแลว การบรรยายเปนลายลักษณอักษรหรือโนตเพลงเพื่อทําใหเขาใจถึงทวงทํานองที่แสดงออก
ทางตัวโนตทั้งหลายก็เปนสิ่งจําเปน

แนวความคิดของการแสดงออกมาของตัวโนตบนโนตเพลงกลายเปนสิ่งยุงยาก
มากขึ้นสําหรับเสียงรบกวนที่ไมใชเปนเสียงดนตรี เสียงรบกวนที่มีลักษณะเปนรูปธรรมมากเทาใด
ก็ยิ่งเปนการยากที่จะแสดงใหเห็นวามีลักษณะพิเศษได แตเสียงดังกลาวสามารถมีลักษณะพิเศษได
หากผูสนใจไดใชเงินอยางเพียงพอในการโฆษณา อยางไรก็ตาม เสียงดนตรีหรือเสียงรบกวนใดๆ ก็
สามารถนํามาวิเคราะหหาความเปนพิเศษหรือความแตกตางกับผูอ่ืนได โดยการนําสวนตาง ๆ ของ
เสียงที่แสดงออกในรูปของตัวโนตนั้นมาแบงแยกออกเปนสวน ๆ และวิเคราะหซํ้าไปซ้ํามาบอยครั้ง 
แมการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่จัดใหมีการแสดงออกของเสียงทางตัวโนต หรือมี             
คุณลักษณะเปน “เครื่องหมาย” แตตัวโนตดังกลาวก็ถูกนํามาใชนอยมากกับผูที่จะคนหาเพื่อนําไป
จดทะเบียน ยกเวนแตเสียงรบกวนที่จะนํามาจดทะเบียนนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับของผูที่ได         
จดทะเบียนไวกอนอยางมาก

ในสวนของการละเมิดทางเสียงนี้ การจะพิจารณาความเหมือนคลายนั้น ควร
เปรียบเทียบระหวางเสียงที่ไดรับการจดทะเบียนแลวกับเสียงที่ถูกหาวาละเมิดการพิจารณานี้จะตอง
แสดงใหเห็นวาการแสดงออกของเสียงในรูปตัวโนตนี้ไดมีการคัดลอกมามากนอยเทาไหร  อยางไร

การใหความคุมครองเสียงในฐานะเปนเครื่องหมายการคา จะเห็นไดวาไมอาจทํา
ไดกับประเทศที่ใชระบบการจดทะเบียน เพราะเสียงที่จะสามารถทําหนาที่อยางเครื่องหมายจะตอง
มีการใชเสียงนั้นเปนระยะเวลาหนึ่งจวบจนกระทั่งผูบริโภคสามารถจดจําไดวาเสียงดังกลาวเปน
ของผูใด สินคาหรือบริการใดที่มีเสียงนั้นติดอยู ตัวอยางเชน เสียงดนตรีตามรถไอศครีมวอลล หรือ
เสียงกระหึ่มที่ใชเปดรายการเกมโชวหรือในระหวางที่กําลังเลนเกมโชวอยู เปนตน  และเหตุผลอีก
ประการคือ การจดทะเบียนนั้นจะใชไดเฉพาะสิ่งที่เห็นไดดวยตา เชนอยางในพระราชบัญญัติ   
เครื่องหมายการคา 2534 ของไทยเทานั้น แตสําหรับประเทศที่ใชระบบการไดสิทธิในเครื่องหมาย
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การคาโดยการใชเชนอยาง    สหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา การใหความคุมครองเสียง
อยางเปนเครื่องหมายการคาจึงสามารถทําได50

ในสหราชอาณาจักรไดมีการใหความคุมครองเสียงใน THE TRADE MARKS 
ACT 1994 หากเสียงดังกลาวสามารถแยกความแตกตางของสินคาภายใตเสียงนี้กับสินคาภายใต
เสียงอ่ืนไดและเสียงนี้จะตองสามารถถูกนํามาแสดงบรรยายในรูปการเขียนได (graphical) จึงจะถือ
วาเสียงนั้นมีลักษณะเปน “เครื่องหมาย” (sign) โดยนัยแหง Section 1 (1)51

สวนประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีลักษณะคลายกับสหราชอาณาจักร กลาวคือไมไดมี
การบัญญัติไวโดยตรงวาเสียงสามารถเปนเครื่องหมายและไดรับความคุมครองเปนเครื่องหมาย   
การคาได แตถือวาเสียงเปน “device” ตาม Section 43 ของ The Lanham Act52  เสียงที่ไดรับการ   
จดทะเบียนภายใตกฎหมายฉบับดังกลาวไดแก เสียงระฆังของรายการ NBC หรือเสียงของเหรียญที่
ถูกหมุนบนพื้นผิวที่แข็งที่ใชโฆษณาการใหบริการดานธนาคาร หรือเสียงของสายของพิณตั้ง (harp) 
ที่ถูกสัมผัสผานอยางรวดเร็ว หรือเสียงระฆัง หรือกระดิ่ง (tintinnabulaiton) ของระฆังสันติภาพ 
(Liberty Bell)  หรือเสียงดังเอี๊ยดจากการเปด-ปดประตูที่ใชในรายการวิทยุ เปนตน53

• รส   (TASTE) 54

                                                          
50 เรียงเรียงจาก ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปล

โดย วิชัย อริยนันทกะ”, ดุลพาห ปที่ 34 เลมที่ 3 : 48 – 49.
51 Section 1 (1) of The Trade Marks Act 1994 : In this Act a “trade mark” means any sign 

capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of 
one undertaking from those of other undertakings ……..”

52 Section 43 of the Lanham Act : “(a) Any person who, on or in connection with any 
goods or services or any container for goods, uses in commerce any word, term……..or 
device………”

53 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.234.
54 David Kitchin, Q.C. and James Mellor, TRADE MARKS ACT 1994, p.26/1.
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จากที่ไดทําการศึกษาและคนควา มีเพียงประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวที่
อนุญาตใหรสเปน “sign” ใน The Trade Marks Act 1994 Section 1 (1)55 อันหมายความวา รส
สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได หากรสนั้นมีคุณลักษณะที่แตกตางจากรสของสินคา
อ่ืนและแสดงบรรยายออกมาเปนการเขียน (graphical) ได

การจะพิสูจนวารสมีคุณลักษณะดังกลาวนั้นเปนการยาก เพราะแตละคนมีแตละ
ความเห็น และแตละคนก็ชอบในรสชาดตาง ๆ กันไป โดยปกติแลวรสนั้นจะเกิดจากการนํารสชาด
พื้นฐาน 4 รสชาติ (sensations) มาผสมรวมกัน อันไดแก รสหวาน เปรี้ยว เผ็ดและเค็ม และโดยปกติ
อาหารหนึ่ง ๆ ประกอบไปดวยทั้งรสชาดและกลิ่นเพื่อจูงใจใหผูบริโภคสนใจ แตรสชาดที่จะมี    
คุณลักษณะเปนเครื่องหมายการคาได รสชาดนั้นจะตองเปนรสชาดที่พิเศษโดดเดนแตกตางออกไป 
(distinctive taste)  จากรสชาดของอาหารทั่วไปหรือประเภทเดียวกัน หรือเปนรสชาดของอาหารที่
ไมธรรมดาหรือแปลกมาก (most unusual foods) จึงจะทําใหผูบริโภคจดจําไดวาอาหารที่นอกจาก
จะมีความแตกตางดานภาพลักษณกับอาหารอื่นแลว ยังมีรสชาดที่แตกตางไปดวย  ดังนั้น เมื่อ       
รสชาดมีคุณลักษณะดังกลาวแลว  การใหความคุมครองในรสชาดนี้ก็จะเปนการใหความคุมครอง
ในฐานะเครื่องหมายการคาเชนเดียวกับ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ ในลักษณะอื่น

กล่ิน  เสียงและรสที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาเปนสิ่งที่ไมสามารถไดรับการพิจารณาหรือ
ดึงดูดผูบริโภคโดยทางสายตาในทันทีขณะที่ซ้ือสินคาได    เพราะตองอาศัยการพิสูจนถึงความแตก
ตางโดยประสาทสัมผัสทางจมูก หูและลิ้นตามลําดับประกอบอีก  ฉะนั้น  กล่ิน เสียงและรสจึงไม
เปนสิ่งที่อยูในความหมายของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะกลาวในวิทยานิพนธฉบับนี้

( 2 )  ลั กษณะที่ มอง เห็นได ด วยตาที่ เ ก่ี ยว เนื่ อ งกับการบริ ก าร  ( V I SU AL  
APPEARANCE RELATING  TO  SERVICES)

เมื่อสินคาสามารถทําหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงที่มาหรือแหลงกําเนิดได  การ
บริการก็สามารถมีคุณลักษณะดังกลาวไดเชนเดียวกัน ปจจัยที่สนับสนุนการใหบริการของ    ผูให
บริการมีลักษณะโดดเดนและแตกตางจากของผูอ่ืน       เมื่อผูใดนําลักษณะดังกลาวไปใชจนทําให
สาธารณชนสับสนหลงผิดไดวาการบริการของผูใหบริการคนหลังเปนการบริการที่มีลักษณะเดียว

                                                          
55 ดูที่เชิงอรรถ 51.
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กันหรือคลายคลึงกับการบริการของผูใหบริการคนแรก ผูใหบริากรคนแรกก็สามารถรองขอความ
คุมครองได

• การตกแตง   (STYLE OR MODE OF DECORATION)

การตกแตงรานคาหรือสถานบริการใหเดนสะดุดตา ไมวาจะดวยการใชสีหรือ
เฟอรนิเจอรเปนกลยุทธหนึ่งที่จะสรางความนาสนใจใหแกรานคาเพื่อดึงดูดผูบริโภคหรือกลุม     
เปาหมายใหมาใชบริการในรานคาตน  การตกแตงจึงขึ้นอยูกับผูประกอบการแตละรายวามีแนวคิด
อยางไร  เชน อยากใหรานดูสะอาดก็อาจตกแตงดวยสีสวาง ใชเฟอรนิเจอรนอย หรืออยากใหราน
เปนแบบสมัยใหม มีสไตลของตัวเองก็เลือกใชเฟอรนิเจอรที่แปลก ๆ  หรืออยากจะเปดเปนราน
อาหารไทย จีน เม็กซิกัน ก็อาจตกแตงใหมีลักษณะดังกลาวไดเพื่อใหผูบริโภคทราบและเขาใจไดใน
ทันทีวารานอาหารดังกลาวเปนแบบใด  แตการคุมครองการตกแตงของรานที่จัดเปนสวนประกอบ
ของบริการนี้ไมไดเปนการคุมครองถึงแนวความคิด (concept) ของราน56 แมแนวความคิดดังกลาว
จะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดสวนประกอบของบริการของรานนั้นขึ้นมาก็ตาม57 เพราะผูประกอบการใน
ธุรกิจนี้สามารถที่จะคิดหรือมีแนวความคิดอยางเดียวกันไดวารานของตนนั้นจะมีลักษณะเปนแบบ
จีน ไทย หรือตามแตละชาติหรือเนนที่ความโปรงตา สะอาด หรือความเปนชนบท เปนตน ดังนั้น 
หากใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิเด็ดขาดในแนวความคิดดังกลาวตลอดไป ยอมเปนการไมยุติธรรมแกผูอ่ืน
ที่ประสงคจะนาํแนวความคิดเดียวกันแตมีการตกแตงที่ตางกันมาใชบาง  เพราะการมีแนวความคิดที่
เหมือนกัน  ไมไดหมายความวาจะตองมีการตกแตงรานที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน แตประเด็นที่
สําคัญที่จะไดรับความคุมครองก็คือ การตกแตงที่ประกอบขึ้นเปนสวนประกอบของบริการของราน
นั้น  ทําใหผูบริโภคทราบไดหรือไมวาการตกแตงนั้นทําใหรานมีลักษณะโดดเดน เปนที่จดจําไดงาย
วาการบริการจะมีลักษณะเชนไร แมจะไมตองลวงรูถึงขนาดวาเจาของเปนใคร แตก็สามารถทราบ
วาลักษณะของรานมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมมีผูใดทําใหรานเปนอยางรานดังกลาว  และ
เมื่อไปพบเห็นรานที่มีการตกแตงอยางเดียวกัน ก็จะสามารถทราบไดทันทีวาเปนรานที่มีเจาของเปน
คนเดียวกันหรือมีคณะบริหารเดียวกัน

                                                          
56 Carol A. Witschel, Trade  Dress  Jury Instructions, p. 24.
57 Board of Editors of the Trademark Reporter, “Excerpts from the United States 

Trademark Association’s Amicus brief in Two Pesos, Inc. v Taco Cabana International, Inc., and 
Taco Cabana, Inc.”, The Trademark Reporter Vol. 82 : 446.
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นอกจากแนวความคิด (Concept) ที่ไมอาจไดรับความคุมครองตามที่ไดกลาว    
ขางตนแลว ลักษณะที่เปนธรรมดาของการตกแตงราน เชน หากตองการตกแตงรานอยางเปนสไตล
เม็กซิกันก็ตองหาศิลปะเม็กซิกัน เชนภาพวาดหรือสีสันหรืออุปกรณหัตถกรรมมาใชเพื่อใหดูวาเปน
เม็กซิกัน ลักษณะธรรมดานี้ก็ไมสามารถที่จะนํามาขอรับความคุมครองไดเชนเดียวกัน เพราะไมได
มีลักษณะที่จะทําหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดหรือไมมีลักษณะบงฉพาะที่จะทําใหเห็นความ
เปนเอกลักษณของการตกแตงนั้น ๆ กับสิ่งของหรือการตกแตงอื่น ๆ เวนแตวาไดมีการนําลักษณะ
อ่ืน ๆ เชนใชสีหรือเฟอรนิเจอรหรือการใหแสงในรานที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม แตก็ยังคงมี
ลักษณะแบบเม็กซิกันอยูมาใช  เชนนี้การตกแตงโดยรวมที่ประกอบกันขึ้นจากลักษณะพิเศษ        
ดังกลาวทําใหการตกแตงของรานนั้นมีลักษณะแตกตางจากการตกแตงของรานเม็กซิกันอื่น58 อัน
สามารถไดรับความคุมครอง

• รูปแบบการบริการ   (MANNER OF SERVICE)

รูปแบบการบริการที่จะไดรับความคุมครองก็คือรูปแบบที่มีลักษณะแตกตางพิเศษ
ออกไปจากปกติ  ตัวอยางเชน  ชุดพนักงาน  รายการอาหาร  อุปกรณเครื่องใชบนโตะอาหารที่มีการ
ออกแบบใหแตกตางไปจากปกติหรือลวดลายที่ปรากฏอยูทั่วไป  ซ่ึงการออกแบบนี้ยอมตองให  
สอดคลองกับแนวความคิด (Concept) ของรานวาจะใหมีลักษณะอยางไร เชน มีแนวคิดที่จะนํา
เสนอรานในรูปของรานเม็กซิกันหรือรานอาหารจีนหรือรานอาหารฝรั่ง ชุดพนักงานก็อาจจะตองอยู
ในรูปชุดประจําชาติหรือชุดที่แสดงออกถึงความเปนเม็กซิกันหรือไทยหรือสากล รายการอาหาร 
รวมตลอดจนถึงเครื่องใชบนโตะอาหารยอมตองเปนไปตามลักษณะของแตละชนชาติดวยเชนกัน 
เพื่อแสดงถึงความเปนเอกลักษณของรานอันเปนการชวยใหผูบริโภคทราบไดในทันทีวาราน        
ดังกลาวใหบริการอะไรและประเภทใด เพียงแคใชประสาทสัมผัสทางตาในการรับรูถึงลักษณะ
พิเศษของรานนี้กับรานอื่นที่แมจะมีแนวความคิดเดียวกันแตภาพลักษณของรานอาจแตกตางกันก็ได

                                                          
58 Kate McGrath & Stephen Elias with Sarah Shena, Trademark how to name your 

business &_product, p.10/20. And Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property 
Law Primer, p.232.
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โดยปกติแลว การกลาวถึงสวนประกอบของบริการที่มีลักษณะที่มองเห็นไดดวย
ตาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE RELATING TO SERVICES) ขางตนนั้น 
จะเปนการกลาวพรอมกันหรือเปนการกลาวถึงโดยรวม ไมไดแยกใหเห็นวาส่ิงใดเปนการตกแตง
หรือส่ิงใดเปนรูปแบบการบริการ เนื่องจากการพิจารณาสวนประกอบของบริการวาสิ่งใดจะไดรับ
ความคุมครองหรือไม ไมไดมีการพิจารณาเพียงแคบางลักษณะหรือบางสวนของสิ่งที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนสวนประกอบของบริการแตจะเปนการพิจารณาสิ่งทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นนั้นวาสิ่งดัง
กลาวมีลักษณะแตกตางจากสิ่งทั้งหมดของผูอ่ืนหรือไม

นอกจากการตกแตงและรูปแบบของการบริการแลว  ยังมีสวนประกอบของบริการ 
ลักษณะอื่นอีกที่ผูเขยีนเห็นวาสามารถที่จะจัดไดเปนไดทั้งการตกแตงและรูปแบบของการบริการได 
คือประเภทที่มีการใชในทางการคา (items used in trade) กลาวคือ ไมไดมีการใชกับสินคาหรือการ
บริการ แตเปนการใชกับสวนหนึ่งของกิจการหรือที่ใชในกิจการ เชน การใชสีบนตัวรถรับจาง
สาธารณะหรือบนรถยนตโดยสารขนาดใหญ ชุดแตงกายของพนักงานขับรถ หรือเลขที่แค็ตตาล็อก 
(catalogue numbers) หรือวิธีการในการสงจดหมายเวียน (chain letter) ในกิจการขายรองเทาบูท 
รวมตลอดจนถึงใบสําคัญที่เปนหลักฐานการจายเงิน (voucher) ที่ใชในกิจการดังกลาว หรือใบราย
การราคาสินคา (price list)59 ภาชนะเหล็กที่ใชบรรจุถุงขนมมันฝรั่งเพื่อสงใหกับผูคาปลีกทั้งหลาย 
และรถบรรทุกที่ใชสงของดังกลาวในคดีระหวาง Smith’s Potato Crisps และ Paige’s  Potato 
Crisps60  เปนตน

2.2.3 คุณลักษณะของ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่กลาวมาขางตน ไมวาจะเปนสี หีบหอ
บรรจุภัณฑ รูปรางของผลิตภัณฑ การตกแตงรานคาหรือรูปแบบการบริการ แมจะจัดไดวาเปน
ประเภทหนึ่งประเภทใดก็ไมไดหมายความวาจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เนื่องจากไม
ประกอบดวย  คุณลักษณะ  2  ประการดังตอไปนี้

                                                          
59 D.R.Shanahan, Australian Trade Mark Law and Practice, p.327. And Christopher 

Wadlow, The Law of Passing-off, pp.449 - 450.
60 Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, p.450.
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2.2.3.1 ลักษณะการใชสอย (Functionality)

กอนป 1946  หรือกอนที่จะมี  The   Lanham   Act  ศาลในสหรัฐอเมริกาโดย
ทั่วไปไดพิจารณาตัดสินไมรับจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนเครื่องหมาย   การ
คาเพราะเห็นวาหากมีการคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลวจะทําใหผูผลิตโดยทั่วไป
สรางอํานาจผูกขาดทางการคาในวิ ธีการผลิตที่มีคุณสมบัติ เพื่อการประโยชนใชสอยสูง  
(functionally superior method of product manufacture)   ในคดีระหวาง  Kellogg Co. และ National 
Biscuit Co. (หรือคดี Shredded Wheat)  (ค.ศ.1938)  ศาลฎีกาไดตัดสินในประเด็นเรื่องลักษณะการ
ใชสอย (Functionality) เปนคดีแรกวา เมื่อสินคาหรือแบบผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายสิทธิบัตรไดหมดอายุลง            อันเปนผลทําใหสินคาหรือแบบผลิตภัณฑนั้นตกเปนของ
สาธารณชน (public domain) แลว ยอมไมเปนการสมควรที่จะนําสิ่งดังกลาวมาขอรับความคุมครอง
อยางเปนเครื่องหมายการคาอีก หากสินคาหรือแบบดังกลาวนั้นบงบอกถึงความเปนสินคาหรือแบบ
ผลิตภัณฑในตัวเองมากกวาการบงบอกถึงผูผลิตหรือแหลงที่มาของสินคา ดวยเหตุนี้ คดีที่เกิดขึ้น
ภายหลังจึงรับแนวความคิดในคดี  Shredded  Wheat  ขางตนไปใช61

ตอมาเมื่อมีการประกาศใช  The Lanham Act ในป 1946 การจดทะเบียน 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการใหเปนเครื่องหมายก็สามารถทําได     หากสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นมีความสามารถที่จะแยกแยะสวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่งจาก 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นไดดังที่ศาลอุทธรณศุลกากรและสิทธิบัตร (The Court of 
Customs and Patent Appeals หรือ C.C.P.A.)62 ไดตัดสินไวในคดี  In re Deister Concentrator Co. 
(ค.ศ. 1961) วาสินคาจะมีลักษณะ functional ไดก็ตอเมื่อลักษณะสินคานั้นถูกพิจารณาในประเด็น
เร่ืองการมีคุณสมบัติดานประโยชนใชสอยเปนสําคัญ การเปนเจาของสินคาที่มีคุณสมบัติดังกลาวยัง
ไมนับวาเปนเหตุเพียงพอที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน ถาสินคานั้นสามารถบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของ

                                                          
61 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, Third Edition (New York : International Trademark Association, 
1997), p.8.

62 ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “C.C.P.A.”
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สินคาได63  หลังจากนั้น ในคดีตอ ๆ มา ศาลโดยทั่วไปก็ไดยึดถือแนวคําพิพากษาดังกลาวเพื่อให
ความคุมครองแกรูปรางของสินคา (Product configurations) ที่ไมมีลักษณะการใชสอย (non-
functional) จนกระทั่งป 1964   ศาลฎีกาไมไดยึดถือตามแนวคําตัดสินที่ผานมาและไดกลับคําตัดสิน
ของศาลชั้นตนในคดีระหวาง Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co. และในคดีระหวาง Compco 
Corp. และ Day-Brite Lighting, Inc. ซ่ึงศาลชั้นตนในคดีแรกไดตัดสินวา การที่ Sears ลอกเลียน
แบบตะเกียงที่  Stiffel  ไดรับสิทธิบัตรแลวแตไดหมดอายุลงเปนการขัดตอกฎหมายการแขงขันอัน
ไมเปนธรรมของมลรัฐ การกระทําดังกลาวจึงมีความผิด แตศาลฎีกาไดกลับคําพิพากษาดังกลาวโดย
ใหเหตุผลวา การปรับบทกฎหมายของมลรัฐในเรื่องการแขงขันอันไมเปนธรรมกับการลอกเลียน
แบบผลิตภัณฑที่ไมมีสิทธิบัตรแลวนั้นถือเปนการขัดตอแนวความคิดของกฎหมายสิทธิบัตรที่ให
ความคุมครองแกผูเปนเจาของสิทธิบัตรในอันที่จะแสวงหากําไรหรือผลประโยชนจากสิ่งประดิษฐ
หรือแบบผลิตภัณฑที่ตนคิดคนไดในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และยังเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐ
อเมริกาอีกดวย เพราะการใหความคุมครองแบบดังกลาวโดยบทบัญญัติของกฎหมายการแขงขันอัน
ไมเปนธรรมนั้นเปนการขยายเวลาการผูกขาดซึ่งสินคาสิทธิบัตร  สวนในคดีหลังก็ไดวินิจฉัย
คลายคลึงกันคือ  ศาลฎีกาไดตัดสินใหแบบหลอดไฟฟลูโอเรสเซนต (fluorescent lighting fixture 
design) ที่ไมมีสิทธิบัตรของโจทกสามารถถูกนําไปเลียนแบบได  ดังนั้น จําเลยจึงไมมีความผิดฐาน
เลียนแบบหลอดไฟดังกลาวของโจทก  ซ่ึงในคดีทั้งสองที่กลาวมานี้  ศาลไดตัดสินในประเด็นเรื่อง
การสับสนหลงผิดของผูบริโภควายังไมเปนเหตุผลเพียงพอที่จะใหความคุมครองแบบผลิตภัณฑที่
ไมมีสิทธิบัตรภายใตกฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมของมลรัฐ  เพราะกฎหมายของมลรัฐได
บัญญัติใหมีการปดฉลากบนตัวสินคาอยูแลว จึงไมมีเหตุใหเกิดการสับสนหลงผิด ดังนั้น ยอมไมมี
ความจําเปนใดที่จะหามการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว64

จากที่กลาวมาขางตน ทําใหความหมายของคําวา “ลักษณะการใชสอย” 
(functionality) ในกฎหมายมีแนวโนมที่จะเอนเอียงไปในดานความจําเปนตอการแขงขันทางการคา
ในเรื่องของการใชลักษณะหรือรูปรางของสินคา ถาหากพบวารูปรางดังกลาวมีผลกระทบตอผูอ่ืน
ในอันที่จะทําการแขงขันในตลาด การใหความคุมครองผูเปนเจาของใหมีสิทธิในลักษณะดังกลาว
จึงเปนการไมถูกตอง เพราะการทําใหสินคามีลักษณะที่กอใหเกิดหรือมีความสะดวกดานการใชสอย

                                                          
63 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.10.
64 Ibid., pp.13 - 14.
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จะทําใหสินคานั้นมีลักษณะพิเศษโดดเดนและเปนที่ยอมรับไดงายกวาสินคาเดียวกัน   อันสงผลให
ผูบริโภคนิยมที่จะซื้อหาสินคาดังกลาวเพราะความมีลักษณะพิเศษนั่นเอง สินคาอ่ืนที่ไมมีคุณ
ลักษณะพิเศษนี้ก็จะคอย ๆ ถูกลดความนิยมลงไปในที่สุด               ซ่ึงสิ่งที่จะนํามาพิจารณาการมี
คุณลักษณะดานประโยชนใชสอยของตัวสินคานั้นคือ การมีอยูของสิทธิบัตรที่ใหความคุมครอง
ลักษณะของสินคาที่ขอรับความคุมครองตามกฎหมาย    แตหากโจทกสามารถพิสูจนไดวาลักษณะ
ดังกลาวหรืออยางนอยรูปรางจําเพาะของลักษณะดังกลาวไมไดทําใหสินคานั้นมีคุณสมบัติที่ดีแลว  
ลักษณะดังกลาวก็ไมเปนอุปสรรคตอการแขงขันทางการคาจึงสมควรที่จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย65  แตบางศาลเชนอยางในคดีระหวาง  Sears,  Roebuck &  Co. และ Stiffel  Co. และในคดี
ระหวาง Compco Corp. และ Day-Brite Lighting, Inc. และคดีอ่ืน ๆ ที่ผานมาไมนานนี้66 ศาลได
พิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการมีกฎหมายสิทธิบัตรเปนสําคัญ โดยศาลเห็นวาเมื่อเจาของ
สิทธิบัตรไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในสิ่งประดิษฐของตนในชั่วระยะเวลาหนึ่งเปนการตอบแทนการ
เปดเผยขอมูลการประดิษฐของตน และหลังจากที่สิทธิดังกลาวระงับลง ส่ิงประดิษฐนั้นก็ควรที่จะ
ถูกนําไปใชงานหรือทําอยางใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชนโดยผูใดก็ได  การขอความคุมครองในสิ่ง
ดังกลาวอีกภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการ   ถือวาเปนการกีดกันการใชประโยชนของ
สาธารณชน ดวยเหตุดังกลาว ศาลจึงถือวาการมีสิทธิบัตรเปนการปดปากเจาของสิทธิบัตรจากการ
โตแยงในการมีคุณลักษณะดานประโยชนใชสอยของสิ่งประดิษฐที่มาขอรับการคุมครองตามสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ

 (1) FUNCTIONALITY

 คําจํากัดความของคําวา “ลักษณะการใชสอย” (Functionality)  นั้น
ปรากฏใหเห็นมากมายแตกตางกันทั้งในรายละเอียดและการนําไปใช  หนึ่งในคําจํากัดความที่มีใน

                                                          
65 Ibid., pp.16 - 17.
66 ดูคดีระหวาง  Vornado Air Circulation Systems, Inc. และ Duracraft Corp. (1996) ซ่ึง

เปนคดีที่เกี่ยวกับตัวแบบตะแกรงหมุนรอบที่ใชกับพัดลมของโจทก รายละเอียดโปรดดูในหัวขอ 
2.3.1 หรือในคดีระหวาง Marketing Displays, Inc. และ TrafFix Devices, Inc. (1997) เปนการ
พิพาทเกี่ยวกับรูปรางของ spring-mounted wind resistant sign stands อางใน Stephen F. Mohr and 
Glenn Mitchell, Functionality of สวนประกอบของสินคาหรือบริการ : A Review and Analysis of 
US. Case Law, p.17.
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ยุคแรก ๆ คือใน Section 742 ของ Restatement of Torts67 ที่บัญญัติวา “ลักษณะของสินคาที่
functional คือลักษณะที่มีผลตอวัตถุประสงค การกระทํา หรือการอํานวยความสะดวก หรือ
กระบวนการ การควบคุม หรือการใช แตหากลักษณะสินคาไมมีผลกระทบอยางใด ๆ ที่กลาวมา
แลวถือวา non-functional” (a feature of goods is functional…..If it affects their purpose, action or 
performance, or the facility or economy of processing, handling or using them; it is non-
functional if it does not have any of such effects)  คําจํากัดความในบทบัญญัติดังกลาวเปนคําจํากัด
ความที่คัดมาจากคําตัดสินของศาล ซ่ึงศาลนั้นจะใหความคุมครองแบบของสินคาจากการเลียนแบบ 
เวนแตวาแบบของสินคานั้นมีลักษณะพิเศษเหนือกวาแบบของสินคาอื่นที่มีอยูโดยท่ัวไป ในคดี In 
re Deister Concentrator Co. (ค.ศ.1961)68  ศาลไดอธิบายไวโดยแจงชัดวาแบบของสินคาหรือ
ลักษณะของสินคาไมไดมีลักษณะดานประโยชนใชสอยเพียงเพราะแบบหรือลักษณะดังกลาวทํา
หนาที่ใชสอย  แตเพราะลักษณะหรือส่ิงที่ไดจากการประกอบเขาดวยกันมีความเปนพิเศษ โดดเดน
อยูในตัวเอง (inherent superior) กวาแบบหรือลักษณะอื่น   ซ่ึงคําจํากัดความในคดีดังกลาวนี้ไดถูก
นํามาใชในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. (ค.ศ.1982)  C.C.P.A.ไดตัดสินวาการพิจารณา
วาแบบหรือลักษณะของสินคาจะมีคุณสมบัติดานประโยชน ใชสอยหรือไม ไมใชพิจารณาถึงการทํา
หนาที่ของแบบหรือลักษณะดังกลาว  แตประเด็นที่จะตองพิจารณาคือแบบนั้นมีความพิเศษ โดด
เดนกวาแบบของผูผลิตรายอื่นหรือไมตางหาก69

 
 นอกจากนี้  ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกายังไดใหคําจํากัดความไวในคดี

ระหวาง Inwood Laboratories, Inc. และ Ives Laboratories, Inc. (ค.ศ. 1982) วา โดยท่ัวไป ลักษณะ
ของสินคาที่จะมีคุณสมบัติดานประโยชนใชสอยจะตองมีลักษณะที่จําเปนตอการใชสินคาหรือความ
มุงหมายของสินคาหรือเปนลักษณะที่มีผลตอราคาหรือคุณภาพของสินคา70  แมวาคําจํากัดความนี้
จะกวาง  แตอยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับคําจํากัดความตาม Restatement of Torts ดังที่กลาวขางตน ก็จะ
เห็นวาไมไดมีความแตกตางกันสักเทาไหร กลับมีการพิจารณาในประเด็นเดียวกันคือลักษณะที่จะ

                                                          
67 Restatement of Torts คือ การรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยว

กับการละเมิดสิทธิของคนอื่นใหเปนหมวดหมูฉบับแรก ซ่ึงเปนฉบับป ค.ศ.1939
68 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.21.
69 Ibid., p.22.
70 Ibid., p.22.
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ขอรับความคุมครองตามสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะตองไมเปนสวนประกอบสําคัญ
หรือเปนสวนที่ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อเสริมการทํางานของสินคา  ซ่ึงคําจํากัดความนี้ก็ยังเปนคําจํากัด
ความที่กวางของคําวา  Functionality อยูดี อันทําใหศาลอุทธรณภาคตาง ๆ ไดนําไปตีความแตกตาง
กันออกไปมากมายดังจะไดกลาวตอไป
 

 นอกจากนี้ The Restatement (Third) of Unfair Competition71 หมวด 3 
มาตรา 17 (1995) ไดบัญญัติไววา แบบผลิตภัณฑจําเพาะที่จะถือวามีคุณลักษณะดานประโยชน     
ใชสอย คือ แบบผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลประโยชนในดานตลาดการผลิต หรือการใชสินคาหรือ
บริการภายใน  นอกเหนือไปจากผลประโยชนดานลักษณะพิเศษของตัวแบบที่ทําหนาที่ในการ      
บงบอกถึงแหลงที่มาของสินคาได  อันมีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพการแขงขันของผูอ่ืนและไม
สามารถนําแบบผลิตภัณฑอ่ืนที่ใชในทางปฏิบัติมาใชทดแทนได ( a particular design is functional 
if it affords benefits in the manufacturing marketing, or use of the goods or services with which 
the design is used, apart from any benefits attributable to the design’s significance as an 
indication of  source, that are important to effective competition by others and that are not 
practically available through the use of alternative designs)  ซ่ึงคําจํากัดความนี้ถือไดวาเปนการ
รวบรวมมาจากคําพิพากษาของศาลในคดีตาง ๆ โดยเฉพาะจากคดี In re Morton-Norwich Products, 
Inc.72

จะเห็นไดวา  คําจํากัดความที่กลาวมาขางตนนั้นไมไดถือกําเนิดมาจาก
บทบัญญัติของกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติตามอยางในประเทศที่ใชระบบ  Civil  Law แตอยางใด  
แตกลับถูกคิดคน รวบรวมและกลั่นกรองหลักการและเหตุผลของคดีที่เกิดขึ้นจริงที่ตัดสินโดย        
ผูพิพากษาผูซ่ึงใชหลักการคุมครองสาธารณชน  (Public  policy  reasons) มาเปนพื้นฐานในการ   
ตัดสินคดีเปนสําคัญ ซ่ึงโดยจุดมุงหมายของหลักลักษณะการใชสอย (Functionality doctrine) นี้มี

                                                          
71 Restatement (Third) of Unfair Competition คือ การรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีของ

สหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวของกับการแขงขันที่ไมเปนธรรมใหเปนหมวดหมู ฉบับแกไขครั้งที่ 3 ป 1995 
เนื่องจากการรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูอ่ืน (Restatement of 
Torts) ฉบับแรกและฉบับที่ 2 ไมไดมีการกลาวถึงกฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมไว

72 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress  : A Review and 
Analysis of US. Case Law, p.22.
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ขึ้นเพื่อสนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางการคาอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการแบงแยกให    
ชัดเจนระหวางการใหความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายสิทธิบัตร  ดังนั้น 
การใหความคุมครองลักษณะการใชสอยนี้จึงสามารถที่จะพบไดในกฎหมายสิทธิบัตรมากกวาใน
กฎหมายเครื่องหมายการคา73

นอกจากนี้ หลักลักษณะการใชสอยนี้ยังทําหนาที่เสมือนเปนเครื่อง    
ปองกันการจดทะเบียนในสินคาที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะอีกดวยดังที่  Professor  McCarthy  ไดระบุ
ไววา

“ความบงเฉพาะของสัญลักษณมีความผันแปรในสัดสวนที่ตรงขามกับ
ประโยชนการใชสอย (Functionality) หากลักษณะหนึ่ง ๆ ทําหนาที่ดานการใชสอย ลักษณะที่
คลายคลึงกับลักษณะดังกลาวทุกลักษณะก็ยอมมีลักษณะดานการใชสอยที่คลายคลึงกันดวย และ
ลักษณะดังกลาวของผูขายก็ยอมจะไมนํามาซึ่งคําตอบใด ๆ แกผูซ้ือวาลักษณะดังกลาวนั้นเปน
ลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือเปนเครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะที่แสดงถึงแหลงกําเนิดของ
สินคาได” (The distinctiveness of a symbol varies in inverse proportion to its functionality. If a 
feature is functional, it is likely that all similar articles will have a similar functional feature, and 
one seller’s feature is not likely to evoke any response in buyers that it is unique or is a distinctive 
symbol of origin)74

ในการวิเคราะหวาลักษณะใดมีคุณลักษณะดานการใชสอยหรือไม จะ
ตองระลึกไวอยูเสมอวา ลักษณะที่ใชพิจารณานั้นจะหมายถึงสิ่งภายนอก (appearance) ของสิ่งของ
หรือผลิตภัณฑเทานั้น ไมใชส่ิงที่อยูขางในดังกลาว75

                                                          
73 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 

Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.117.
74 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third 

Edition 1994, p.7-113. Cited in Ibid.
75 Ibid.
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นอกจากคําจํากัดความแลว ศาลยังไดแบงประเภทของลักษณะการ     
ใชสอย (Functionality) ออกเปน 2 ประเภทดังนี้

(1) Utilitarian functionality   หมายถึง ลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อ
ประโยชนดานกายภาพแกสินคาหรือผลิตภัณฑ ซ่ึงทําใหสินคาหรือผลิตภัณฑใชงานไดดีขึ้นหรือลด
ราคาตนทุนในการผลิตลง76   ส่ิงที่มีคุณลักษณะนี้มักจะเปนแบบผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครอง
ภายใตกฎหมายสิทธิบัตรอยูกอนแลว และตอมาเมื่อหมดอายุการคุมครองลง ผูผลิตก็หันมาขอรับ
ความคุมครองในแบบผลิตภัณฑอยางเปนเครื่องหมายการคา เพราะการไดสิทธิผูกขาดในแบบ   
ผลิตภัณฑดังกลาวภายใตกฎหมายสิทธิบัตรนับวาเปนระยะเวลานานพอที่จะทําใหผูบริโภคเกิด
ความเกี่ยวพันในตัวสินคากับแหลงกําเนิดของสินคาไดแลว  แตเมื่อสิทธิบัตรหมดอายุลง แบบ   
ผลิตภัณฑก็ตกเปนของสาธารณสมบัติที่ผูใดนําไปใชก็ได แตก็ไมทุกแบบหรือลักษณะที่ไดเปดเผย
ในสิทธิบัตรจะถูกปฏิเสธการใหความคุมครองอยางเปนเครื่องหมายการคา ศาลในคดี In  re Morton 
– Norwich Products, Inc. (ค.ศ.1982) ไดวางหลักเกณฑในการพิจารณาถึงการมีคุณลักษณะดานการ
ใชสอยในแบบผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ ไวดังตอไปนี้77

1. หากลักษณะสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีสิทธิบัตรคุมครอง 
(ไมวาจะยังอยูในความคุมครองหรือไดหมดอายุลงแลวก็ตาม)  ซ่ึงสิทธิ
บัตรนี้ไดทําการเปดเผยขอไดเปรียบดานการใชสอย (utilitarian 
advantage of the design)        ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
ดังกลาวอยูแลว     เชนนี้ยอมเปนหลักฐานถึงการมีคุณลักษณะดานการ

                                                          
76 Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - 

First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter
Vol.89 No.1 (January – February 1999)  :  58.

77 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress : A Review and 
Analysis of US. Case Law, p.36., Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade  Dress in the 
United States (Part 1)”, Trademark World, pp.50 - 51., And Richard J. Berman, “Color Me Bad: 
A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The  George Washington 
Law Review, p.118.
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ใชสอยอยูในตัว  แตถาหากปรากฏวาสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นไดมีการเปดเผยรายละเอียดในสิทธิบัตรจริง  แตเปนเพียงแค
บางสวนของสิทธิบัตรที่รวมอยูดวยเทานั้น  ไมถือวาการเปดเผยนั้นเปน
หลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความเปน functionality ได

2. หากผูประดิษฐสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดโฆษณาชักชวนผู
อ่ืนในสวนดีหรือประโยชนที่ไดรับจากการใชสวนประกอบของสินคา
หรือบริการดังกลาว           การโฆษณานี้ก็สามารถเปนหลักฐานการมี
คุณลักษณะดานการใชสอย

3. หากพบวาไมมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการหรือแบบอื่นใดใน
ทองตลาดที่จะทดแทนลักษณะหนาที่ใชสอยนี้ได

4. หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดเกิดขึ้นมาจากขั้นตอน
กระบวนการผลิตที่งาย ไมซับซอน หรือถูก

ตอไปนี้จะเปนการยกตัวอยางคดีที่ไดตัดสินในศาลสหรัฐอเมริกาที่วินิจฉัยเร่ืองนี้78

1. In  re  Babies  Beat  Inc.  (ค.ศ. 1990)

เครื่องหมายของผูขอจดทะเบียนประกอบดวยรูปรางของขวดนมดังภาพที่
แสดงไว  คณะกรรมการเครื่องหมายการคาเห็นวารูปรางนี้มีลักษณะดานการใชสอย เพราะเหตุวา

 ในเอกสารโฆษณาของผูขอจดทะเบียนไดโฆษณาชวน
เชื่อถึงขอดีของรูปรางของขวดนม  อยางเชนไดระบุวา     
รูปรางดังกลาวทําใหเด็กทารกจับขวดนมไดงายขึ้น  และ

                                                          
78 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade  Dress  in the United States (Part 1)”, 

Trademark World, p.51.
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การทําความสะอาดขวดก็ทําไดงายเชนเดียวกันอันเนื่องมา
จากรูปรางของขวดนมนั้นเอง

รูปรางของขวดนมที่มีอยูทั่วไปนั้นไมทําใหเกิดความ
สะดวกตอการทําความสะอาดเลยเมื่อเทียบกับรูปรางของ
ขวดนมของผูขอจดทะเบียน  ซ่ึงคณะกรรมการไดเนนวา  
แปรงทําความสะอาดขวดนมขนาดมาตรฐานที่มีอยูทั่วไป    
ไมมีความสามารถที่จะเขาไปในขวดนมของผูผลิตรายอื่น
เพื่อชําระลางได และ

ผูขอจดทะเบียนไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหลายคําขอ
สําหรับรูปรางของขวดนมนี้  ซ่ึงผูขอจดทะเบียนไมสามารถนําสงสําเนาสิทธิบัตรดังกลาวแก      
คณะกรรมการได  คณะกรรมการจึงสันนิษฐานวาการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนั้นจึงเปนหนึ่งในคําขอที่
ยื่นเพื่อขอรับความคุมครองดานอรรถประโยชนของตัวขวดนม

2. In  re  Witco  Corp. (ค.ศ. 1989)

เครื่องหมายของผูขอจดทะเบียน
ประกอบดวยรูปรางของขวดน้ํามันเครื่อง       
ดั ง ภ า พ ที่ แ ส ด ง ไ ว   คํ าวิ นิ จ ฉั ย ข อ ง                 
คณะกรรมการเรื่องการมีลักษณะประโยชน    
ใชสอยของขวดนั้นอยูบนพื้นฐานของเอกสาร
โฆษณาสินคาที่ชักชวนใหผูซ้ือซ้ือสินคาของ
ตน โดยไดบรรยายสรรพคุณของรูปรางขวด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนคอขวด (Elongated 
ribbed neck)  ที่ทําใหมีการเทน้ํามันไดงายข้ึน
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(2) Aesthetic  functionality  ลักษณะหนาที่ประเภทนี้อาจอธิบายไดวามี
ลักษณะเปน  Non – utilitarian  functionality79  ซ่ึงหมายความวาเปนคุณลักษณะดานการตกแตงเพื่อ
ทําใหรูปรางภายนอกของสินคาดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดานการจําหนาย (decorative features that 
improve the appearance, therefore the sales, of the goods)80  ไมใชเนนการใชงานอยาง Utilitarian 
functionality  คดีที่ริเร่ิมลักษณะหนาที่ประเภทนี้คือ คดีระหวาง Pagliero และ Wallace China Co. 
(ค.ศ.1952) ศาลอุทธรณ Ninth Circuit ไดตัดสินวาการทําซ้ําซึ่งแบบลวดลายเครื่องเคลือบดินเผา
หรือเครื่องลายคราม (decorative china patterns) โดยไมไดรับอนุญาต ไมถือวาเปนการละเมิดเพราะ
ศาลถือวาแบบลวดลายดังกลาวมีลักษณะเพื่อการใชสอย เนื่องจากเปนหนึ่งในลักษณะจําเปนที่ใชใน
การขายสินคา (one of essential selling features of the product)81  ซ่ึงศาลในคดีนี้มีความเห็นในเรื่อง
หลักดานประโยชนใชสอย (functionality doctrine) กวางมากโดยเห็นวาแบบที่มีการตกแตงจําเพาะ 
(particular aesthetic product feature) ถือเปนแบบที่มีคุณลักษณะเพื่อการใชสอย (functionality) หาก
แบบดังกลาวเปนสวนประกอบที่สําคัญ (important ingredient) ในการทําใหสินคานั้นประสบความ
สําเร็จในทางการคา82

ที่มาของความหมายของลักษณะการใชสอยแบบ  Aes thet ic  
functionality ที่ตัดสินในคดีระหวาง Pagliero และ Wallace China Co. นี้มาจาก Comment  A ใน
Section 742 ของ The First Restatement of Torts (1937) ที่ระบุวา เมื่อการซื้อสินคาเกิดขึ้นจากการ
ช่ืนชมในคุณคาดานสุนทรียภาพของแบบสินคาแลว แบบดังกลาวถือวามีคุณลักษณะดานการ       

                                                          
79 Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - 

First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter, 
p.58.

80 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,  pp.7-85 – 
7-86. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.118.

81 Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development 
and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”,  Tulane Law Review Vol. 69 
No.5 (April 1995) : 1321.

82 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade  Dress  : A Review and 
Analysis of US. Case Law, p.23.
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ใชสอย ดังนั้นจึงเปนแบบที่ชวยใหการดําเนินงานของแบบเปนไปตามที่ประสงคของสินคา (when 
goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional and thus aid 
the performance of an object for which the goods are intended)83

สืบเนื่องจากคําจํากัดความของ Aesthetic functionality ในคดีดังกลาว
เปนเหตุใหศาลปฏิเสธการใหความคุมครองในลักษณะทุกลักษณะที่ไดรับความพอใจดาน
สุนทรียภาพ (aesthetically pleasing) จากผูบริโภค ดวยเหตุนี้ การยอมรับในหลักการนี้อยางเปน
สากลจึงไมเกิดขึ้น  ศาลในสหรัฐอเมริกาไดนําไปใชอยางจํากัดหรือไมนําไปใชเลย กลาวคือ บางศาล
เชน ในคดีระหวาง Villeray & Boch Keramische Werke K.G. และ  THC Systems, Inc. (ค.ศ.1993) 
ไมนําหลักการเรื่องการเปนสวนประกอบสําคัญ (important ingredient) ในคดี Pagliero ขางตนมาใช 
ทั้ง ๆ ที่เปนแบบลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายครามเหมือนกัน  ศาลอุทธรณ 
Second Circuit  กลับใชหลักเรื่องความจําเปนดานการแขงขันทางการคาอยางมีประสิทธิภาพ 
(necessary to effective competition) แทน  ดังนั้น หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของ
โจทกซ่ึงเปนแบบลวดลายมีลักษณะบงเฉพาะและไมเปนลักษณะที่จําเปนที่ใชในการแขงขันทางการ
คาในตลาดแลว สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวก็สามารถไดรับความคุมครอง84  หรือ
บางศาลไมไดปฏิเสธหลักดังกลาวทั้งหมด แตไดมีการใชปะปนไปกับหลักเรื่อง Utilitarian 
functionality โดยเนนไปที่คุณลักษณะดานประโยชนใชสอยของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ โดยรวมเปนสําคัญ85  ซ่ึงความแตกตางในคําตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกานั้นเปนผลสืบเนื่อง
มาจากการใหคําจํากัดความของคําวา “ลักษณะการใชสอย (Functionality)”  ที่แตกตางกันของศาล
แตละศาลนั่นเอง86

ดวยหลักการเรื่อง Aesthetic functionality นี้ไดมีผูวิจารณวาเปน       
หลักการที่ขัดกับหลักพื้นฐานเรื่องหนาที่ใชสอย (functionality doctrine) เพราะจุดมุงหมายเบื้องหลัง

                                                          
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 

Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.119.
86 Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development 

and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”,  Tulane Law Review , p.1321.
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ที่สําคัญของหลักนี้คือ การแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางกฎหมายเครื่องหมายการคาและ
กฎหมายสิทธิบัตร ดวยเหตุนี้ ศาลจึงควรที่จะจํากัดขอบเขตของหลักดังกลาวในประเด็นของ
ประโยชนการใชงาน (utilitarian) โดยไมตองคํานึงถึงแบบที่ประดับดวยลักษณะดานสุนทรียภาพ
หรือความสวยงาม (ornamental aesthetic designs) บนตัวสินคาหรือบริการ87

อนึ่งการพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดมีคุณลักษณะ
ดานประโยชนใชสอยหรือไมนั้นตองพิจารณาถึงลักษณะโดยรวมของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นไมไดพิจารณาเพียงสวนใดสวนหนึ่งแตละสวนที่ประกอบกันเขาเปนสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการวาในแตละสวนนั้นมีคุณลักษณะดานประโยชนใชสอยหรือไม เพราะหากมีการ
พิจารณาเชนนั้นแลว ก็อาจจะพบวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการเกือบทุกสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นไมสามารถพึงรับจดทะเบียนไดเลย ดวยเหตุนี้ หากสวนประกอบของสินคา
หรือบริการโดยรวมนั้นไมปรากฏคุณลักษณะดานประโยชนใชสอย สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการดังกลาวก็สมควรที่ไดรับการพิจารณาวามีคุณลักษณะหนึ่งตามกฎหมายในอันที่จะไดรับการ         
จดทะเบียนตอไป แมในแตละสวนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะมีคุณลักษณะดาน
ประโยชนใชสอยก็ตาม ดังที่ปรากฏในคดีระหวาง Fuddruckers Inc และ Doc’s BR Others Inc. 
(ค.ศ.1987)88 สวนประกอบของสินคาหรือบริการพิพาทไดรวมถึงการตกแตงภายในของภัตตาคาร 
เมนูอาหาร layout และรูปแบบการบริการ  ศาลไดพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
โดยรวมดังกลาวนั้นมีลักษณะเพื่อการใชสอย ผูอ่ืนก็สามารถลอกเลียนแบบสวนประกอบของสินคา
หรือบริการของโจทกกับของตนเองได   นอกจากนี้  ศาลยังไดใหขอพิจารณาวากิจการภัตตาคารไม
สามารถปองกันผูอ่ืนจากการใชบางสวนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ แตสามารถปอง
กันผูอ่ืนจากการใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการทั้งหมด เพราะการนําลักษณะตาง ๆ มารวม
กันจนกลายเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการอาจทําใหเกิดลักษณะบงเฉพาะผานประสาท
สัมผัสทางตาได

                                                          
87 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,  pp.7-145

& 7-117. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.119.

88 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, 
Trademark World, p.53.
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(2) NON-FUNCTIONALITY

คุณลักษณะนี้ก็คือ การที่สวนประกอบของสินคาหรือบริการไมมีคุณ
ลักษณะดานการใชสอยในตัวสินคาหรือบริการ ซ่ึงตรงกันขามกับการมีคุณลักษณะดานการใชสอย
(Functionality) ที่ไดกลาวมาขางตน  กลาวคือ สวนประกอบของสินคาหรือบริการใดที่ไมมีลักษณะ
อยางใด ๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการแขงขันทางการคาของผูประกอบการรายอื่นหรือรายใหมแลว
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นก็ถือวามีลักษณะ Non-functionality ในอันที่จะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายตอไป  ดังนั้น หลักเกณฑที่ใชเพื่อการวินิจฉัยวาสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณลักษณะเพื่อประโยชนใชสอยหรือไมจึงนํามาใชกับคุณลักษณะนี้ดวย

ตอไปนี้ขอยกตัวอยางคดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกาไดตัดสินวาสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ พิพาทไมมีลักษณะดานการใชสอย89

1. In re Morton-Norwich Products Inc. (ค.ศ. 1982)

เครื่องหมายการคาของผูขอจดทะเบียนประกอบดวยรูปรางของ
ขวดสเปรยที่ใชทําความสะอาดสิ่งของ คณะกรรมการวินิจฉัยวา ไมมีหลักฐานใดที่จะสนับสนุนวา
รูปรางของขวดดังกลาวสามารถไดรับความคุมครองเพราะไมมีลักษณะเพื่อประโยชนใชสอย  ทั้งนี้
เนื่องจากวามีความแตกตางนอยมากของรูปรางขวดดังกลาวของผูแขงขันอื่น ยิ่งไปกวานั้น หัวสเปรย
สามารถที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปในการทําใหน้ําไหลออกมาได  ดวยเหตุนี้ แมวาหนาที่
ของขวดสเปรยและหัวสเปรยจะตองทําหนาที่ไปพรอมกัน (accommodated) แตก็ไมทําใหขวด      
ดังกลาวมีคุณลักษณะที่ดีเลิศดานการใชสอยแตอยางใด

2. In re Weber-Stephen Products (ค.ศ. 1987)

เครื่องหมายของผูขอจดทะเบียนประกอบดวยรูปรางของเตา    
บารบีคิว  ซ่ึงรวมถึงรูปรางกลมของตัวปงและขาตั้งดังภาพที่แสดงไว คณะกรรมการไดพิจารณาวา
รูปรางนี้พึงไดรับการจดทะเบียนเพราะไมมีคุณลักษณะดานประโยชนใชสอยอันเนื่องจากวา

                                                          
89 Ibid., pp.52-53.
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  แม เตาดังกลาวได รับสิทธิบัตร    
อรรถประโยชนแลว  แตสิทธิบัตรดังกลาวนั้นก็ไมได
เปดเผยถึงขอดีหรือขอไดเปรียบของรูปรางของเตา
หรือขาตั้งเปนการเฉพาะ

 ทั้ ง  ๆ  ที่ ก า รโฆษณาของผู ขอ             
จดทะเบียนไดมีการเนนย้ําถึงคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม
ของเตาที่มีรูปรางกลมดังกลาวเพื่อใชทําอาหาร  แต
คณะกรรมการก็เห็นวาการโฆษณาดังกลาวยังไมได   
ทําใหเห็นวารูปรางกลมของเตามีลักษณะที่ดีที่สุด ดี
เลิศ  โดดเดนและพิเศษ (Superior) มากไปกวาเตา     
รูปรางอื่นที่มีลักษณะกลมเหมือนกัน แตมีรูปรางของ
อาง (bowl) ตางไปจากของผูขอจดทะเบียน

 บันทึกไดแสดงใหเห็นวามีรูปรางหรือแบบของเตาแบบอื่นมากมายที่ใชใน           
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาประเภทนี้ และ

  แมวาอางนี้จะมีราคาตนทุนถูกกวาการผลิตอางรูปรางอื่น  แตทั้งนี้ก็เปนเพราะวา    
ผูผลิตไดมีเครื่องมือที่สามารถผลิตเตาที่มีลักษณะกลมอยูแลว  มิฉะนั้นแลว ก็จะไมมีหลักฐานมา
สนับสนุนไดวาเตาที่มีรูปรางกลมนั้นมีราคาตนทุนถูกกวาเตารูปรางอื่น ตัวอยางเชน แบบสี่เหล่ียม 
เปนตน

3. In re Honeywell Inc. (ค.ศ. 1988)

แบบของผูขอจดทะเบียนประกอบไปดวยรูปรางกลมของ  
Thermostat  ศาลอุทธรณศุลกากรและสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา หรือ C.C.P.A. ไดเคยพิพากษาให
แบบดังกลาวมีลักษณะประโยชนใชสอยเมื่อ 14 ปกอน คณะกรรมการจึงไดอนุญาตใหผูขอยื่นขอ  
จดทะเบียนแบบนี้เปนเครื่องหมายการคาอีกเปนครั้งที่สอง เพราะเห็นวาเงื่อนไขและเหตุการณ    
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แวดลอมรอบ ๆ ไดเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการจึงไดมีคําวินิจฉัยใหแบบดังกลาวจดทะเบียนได 
(de  facto  functionality)  เพราะไมมีลักษณะเพื่อประโยชนใชสอยแตอยางใด  อันเนื่องจากวา

1. บันทึกไดแสดงใหเห็นวา หลายปที่ผานมานับตั้งแตมีการพิจารณาคดีเมื่อ 14 ปที่แลว  
ไมปรากฏวามีผูแขงขันรายอื่นที่จะใชรูปรางของ thermostat แบบกลม ดังนั้น จึง
ยอมมีแบบอื่นใหเลือกอีกมากมายที่ผูแขงขันจะนํามาใชกับรูปรางของ thermostat 
ของตน  แมวาจะมีแบบจํากัดแตก็เพียงพอ (although limited, is sufficient)

2. คร้ังหนึ่ง  ผูขอจดทะเบียนไดรับความคุมครองในรูปรางกลมของ thermostat นี้ตาม
กฎหมายสิทธิบัตรซึ่งไดหมดอายุลงกอนที่จะมีการพิจารณาคดีเมื่อ 14 ปที่แลว

3. ใบโฆษณาของผูขอจดทะเบียนไดเขียนชักชวนใหผูซ้ือซ้ือสินคาของตนโดยเนนย้ํา
ถึงคุณภาพของฝา (cover) แตไมไดโฆษณาหรือเนนย้ําถึงประโยชนดานการใชสอย 
และ

4. thermostat  รูปรางกลมนี้มีตนทุนการผลิตที่แพงกวา thermostat รูปรางอื่น

4. คดีระหวาง Kasco Corp. และ Souther Saw Serv. Inc. (ค.ศ. 
1993)

ในขั้นตอนของการเพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการคาของ
ผูขอจดทะเบียนมีสีเขียวใชกับกระดาษหอใบมีดที่ใชในอุตสาหกรรมการแลเนื้อสัตว คณะกรรมการ
ไดเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกลาวโดยใหเหตุผลวา เครื่องหมายดังกลาวนั้นมีลักษณะ
เพื่อการใชสอยเพราะ (1) ผูจดทะเบียนไดขายใบมีดที่หอดวยกระดาษหอหลาย ๆ สีตางกันไป  ซ่ึง
รวมถึงสีเขียวดวย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูซ้ือหรือผูใชแยกแยะชนิดของใบมีดได (2) ผูผลิต
รายอ่ืนก็ไดใชกระดาษหอหลากหลายสีเพื่อใหสามารถแยกแยะชนิดของใบมีดเชนเดียวกัน และ (3) 
ผูจดทะเบียนไดทําใหสีที่จะถูกนํามาใชกับอุตสาหกรรมประเภทนี้หมดลงไป  ทั้งนี้เกิดจากการใชสี
ถึง 6 สีตางกันกับใบมีดของตน

2.2.3.2 ลักษณะบงเฉพาะ (DISTINCTIVENESS)
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สวนประกอบของสินคาหรือบริการก็เหมือนกับเครื่องหมายลักษณะอื่น ๆ คือ เปน
สัญลักษณที่ทําใหผูซ้ือรูวาสินคานั้นเปนของผูใด  คุณภาพเปนอยางไร แตไมไดหมายความวา สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการหรือเครื่องหมายทุกลักษณะจะทําหนาที่ดังกลาวได เพราะสัญลักษณ
บางอยางเปนเพียงคําธรรมดาสามัญหรือเปนเพียงคําที่บรรยายสรรพคุณของสินคาหรือเปนเพียงตัว
เลขธรรมดาหรือรูปรางที่ไมมีลักษณะพิเศษใด ๆ ซ่ึงหากมีผูหนึ่งผูใดใชสัญลักษณดังกลาว ก็ไมได
ทําใหสินคาที่มีสัญลักษณนั้นเดนสะดุดตาหรือแตกตางจากสินคาชนิดเดียวกันของสินคาของผูอ่ืน
ได  ดังนั้น  การมีลักษณะแตกตางของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะทําใหผูซ้ือทราบ
แหลงที่มาหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการ  ตลอดจนเปนเครื่องมือของเจาของในดานการ
โฆษณาเพื่อสงเสริมการขายและตลาด  ก็คือ การมีลักษณะบงเฉพาะของสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั่นเอง  ดังนั้น ประเด็นของการมีสิทธิในอันที่จะไดรับความคุมครองสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นไมใชอยูตรงที่วาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกคลายกับสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการของจําเลยที่อยูในตลาดหรือไม   แตอยูตรงที่วาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการของโจทกนั้นมีลักษณะบงเฉพาะเพียงพอที่จะทําใหสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการดังกลาวมีลักษณะแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืนที่ถูกทําขึ้นเพื่อ
แขงขันกับโจทกในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปหรือไม

ลักษณะบงเฉพาะมีอยู  2  ประเภทคือ

(1) ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง  (INHERENT  DISTINCTIVENESS)

หมายถึงลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูตั้งแตสรางสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการขึ้นมา โดยสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นสามารถแสดงความแตกตางของสินคาที่ใช 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นกับสินคาที่ใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นไดใน
ตัวเอง90  สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมิไดเกี่ยวพันถึงผลิตภัณฑหรือการบริการซึ่งใช 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น  หากเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการซึ่งประกอบ
ดวยคําหรือรูปแบบที่มีความหมายแตกตางไปจากผลิตภัณฑหรือการบริการที่ใชสวนประกอบของ

                                                          
90 เทียบเคียงจากธัชชัย  ศุภผลศิริ,  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 19-20.



51

สินคาหรือบริการนั้น หรือประกอบดวยคําซึ่งคิดคนขึ้นมาใหมหรือรูปแบบที่มิไดหมายถึงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะ91

การวินิจฉัยวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่งมีลักษณะบงเฉพาะใน
ตัวเองหรือไมนั้นจะตองเปนการวินิจฉัยถึงลักษณะโดยรวม     (combination  of  features)          ของ
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นวาไดแสดงถึงลักษณะสําคัญในการชี้แนะถึงแหลงกําเนิดของ
สินคาหรือบริการหรือไม92 แมลักษณะแตละลักษณะที่ประกอบกันเขาเปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการจะไมบงเฉพาะก็ตาม นอกจากนี้ หากมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นที่คลายกับ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการของตนโดยมีลักษณะบางลักษณะเปนเพียงลักษณะหรือรูปแบบ
ธรรมดา เมื่อนํามาปรับใชกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลว ทําใหสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้นมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองได  ตราบใดที่สวนประกอบของสินคาหรือบริการดัง
กลาวนั้นมีลักษณะอื่นแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของตน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้
ไดทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคา93 สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวนั้นก็ถือไดวา
มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง

ปจจัยที่ชวยในการพิจารณาความมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ นี้ของทั้งทนายความผูตรวจสอบ (Examining Attorney)94  และศาล95

คือ

                                                          
91 เทียบเคียงจาก ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปล

โดยวิชัย อริยนันทกะ”, ดุลพาห, หนา 54.
92 Carol A. Witschel, Trade  Dress Jury Instructions, p.39.
93 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade  Dress in the United States (Part 2)”, 

Trademark World (June 1994), : 20.
94 Ibid., p.19.
95 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton 
LLP, 1997 : 44.
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1. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีรูปรางหรือแบบพื้นฐาน  
“ธรรมดา” หรือไม (whether the สวนประกอบของสินคาหรือบริการ is a 
“common” basic shape or design)  ตัวอยางรูปรางธรรมดา ไดแก รูปราง
ทรงกลมและรูปไข96 หรือ

2. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม
ธรรมดาในสาขาจําเพาะหรือไม (whether the trade dress is unique or 
unusual in a particular field) หรือ

3. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเปนรูปแบบที่มีลักษณะประณีตที่
เปนที่ รูจักกันและถูกนํามาใชโดยทั่วไปเพื่อประดับตกแตงกับสินคา
จําเพาะบางจําพวกหรือไม ซ่ึงสาธารณชนเห็นวา ลักษณะดังกลาวเปนเพียง
เครื่องตกแตงหรือส่ิงประดับของสินคาเทานั้น (whether the trade dress is 
a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of 
ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a 
dress or ornamentation for the goods)97

4. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นสามารถสรางความประทับใจใน
ทางการคาที่ชัดเจนตางจากคําที่ประกอบมาดวยกันหรือไม (whether 
the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct 
from any accompanying words)

                                                          
96 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2)”, 

Trademark World , p.19.
97 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton 
LLP, pp.44-45.
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คดีดังตอไปนี้เปนคดีที่ไดตัดสินวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีลักษณะบง
เฉพาะในตัวเอง98

1. In re Chung, Jeanne & Kim  (ค.ศ.1985)

ผูขอจดทะเบียนมีความประสงคที่จะไดรับการจดทะเบียนแบบรองเทา
ผาใบสนยาง 3 แบบดังนี้

แบบที่ 1 แบบรองเทาที่มีแถบเดียว

แบบที่ 2 แบบรองเทาที่มี 6 แถบ

แบบที่ 3 แบบรองเทาที่มีแถบหนึ่งแถบ
และดาวหนึ่งดวง

The Trademark  Trial  and Appeals Board (“TTAB”)99  ไดพิจารณาวา 
แบบที่1 และแบบที่ 2 เปนแบบที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง   เพราะเปนแบบที่ใชกันในหมู      
ผูผลิตรองเทากีฬาที่จะตองมีการติดแถบหรือแบบที่เปนเสนหรือสายประดับที่ขางรองเทา  ดังนั้น 
แบบดังกลาวจึงไมมีลักษณะพิเศษเฉพาะในการคารองเทากีฬา  แตกลับเปนลักษณะที่เปนที่รูจักและ
ถูกนํามาใชทั่วไป เพื่อประดับตกแตงกับสนิคาจําเพาะเทานั้น

แตในทางตรงกันขาม แบบที่ 3 เปนแบบที่มีลักษณะบงเฉพาะมากกวา 
(considerably more distinctive) TTAB ไดใหเหตุผลวา แมแถบและเสนหรือสายจะมีลักษณะ
ธรรมดาในการใชกับรองเทา  แตกับรูปดาวแลวไมใช  ยิ่งไปกวานั้น รองเทาจําเพาะนี้ไดถูกขาย   
ภายใตเครื่องหมายการคา STAR – COURT ซ่ึงเปนชื่อที่ใชเรียกรองเทานี้มาตั้งแตแรก  ดวยเหตุนี้ 

                                                          
98 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2)”, 

Trademark World , pp.19-20.
99 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “TTAB”
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TTAB จึงอนุญาตใหมีการจดทะเบียนแบบที่ 3 นี้อยางเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนแบบที่มี
ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง

2. In re Fre-Mar Indus. (ค.ศ.1968)

สวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูขอจดทะเบียนประกอบ
ไปดวยรูปรางของภาชนะบรรจุอุปกรณการซอมยางลอรถดังแสดง
ตามภาพ  TTAB วินิจฉัยวารูปรางดังกลาวนี้เปนรูปรางธรรมดาที่ใช
กับถานไฟฉาย  แตสําหรับในทางการคาภาชนะบรรจุอุปกรณดัง
กลาวแลวนับไดวาเปนภาชนะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ จึงเปน
ภาชนะที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง

(2) ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังดวยการใช (ACQUIRED DISTINCTIVENESS   
THROUGH  USE  หรือ   SECONDARY  MEANING)

หมายถึง  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังดวยการใชเปนระยะเวลาหนึ่ง  โดยใน   
ขณะที่สรางสวนประกอบของสินคาหรือบริการขึ้นมานั้นยังไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง      ถา
เจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการสามารถพิสูจนไดวาประชาชนไดรับรูวาสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการนั้นเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่สามารถแยกแยะสินคาที่ใชสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจากสินคาที่ใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นได100 อันแสดง
วาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะตองถูกนําไปใชกับสินคาหรือบริการ  และสินคาหรือ
บริการดังกลาวไดถูกเสนอขายหรือบริการตอสาธารณชนแลวในระยะเวลาหนึ่ง  เพราะมิฉะนั้นแลว 
สาธารณชนยอมไมทราบอยางแนนอนวาสินคาหรือบริการภายใตสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นเปนของใคร

ศาลในคดีระหวาง  Levi Strauss & Co. และ Blue Bell, Inc., 632 F2d 817, 820 (9th Cir. 
1980) และคดีระหวาง Carter-Wallace, Inc. และ Proctor & Gamble Co., 44 F2d 794,802 (9th Cir. 
1970) ไดใหคําจํากัดความคําวา Secondary  Meaning ไววา หมายถึง ความเกี่ยวพันทางจิตใจของ   ผู

                                                          
100 เทียบเคียงจาก ธัชชัย  ศุภผลศิริ,  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 20.
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ซ้ือระหวางสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พิพาทกับแหลงกําเนิดของสินคาที่มีสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการนั้นปรากฏอยู  ซ่ึงเปนปญหาขอเท็จจริงอันตองพิสูจนดวยหลักฐานที่มีน้ําหนัก
วาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังดวยการใช  ซ่ึงการ
เกี่ยวพันนี้กอกําเนิดมาจากการใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งจนผูซ้ือ
สามารถสรางใหเช่ือมโยงกับแหลงกําเนิดหรือเจาของสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
ดังกลาวปรากฏอยู  ดังนั้น จึงถือเปนความพยายามของผูเปนเจาของในตลาดการคาที่สวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการนั้นถูกนําไปใชกับตัวสินคาโดยใหส่ือในจิตใจของผูบริโภคทั่วไปถึงแหลง
กําเนิดของสินคาแมวาผูบริโภคจะไมทราบชื่อของแหลงกําเนิดนั้นก็ตาม  แตไมใชเปนการสื่อถึงตัว
สินคานั้นเพราะยอมไมมีความหมายใดที่จะทําใหเกิดความเชื่อมโยงกับแหลงกําเนิดได  ซ่ึงการ
ทดสอบวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พิพาทนั้นมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังจากการใช
หรือไม  จะสามารถทดสอบไดเชนเดียวกับการพิสูจนถึงการมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังจากการใช
ในเครื่องหมายที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินคาโดยตรง หรือ Descriptive  
Trademark101

การพิสูจนการมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังจากการใชนั้น  ศาลในสหรัฐอเมริกาหลาย ๆ 
ศาลไดวางหลักเกณฑไวในคดีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  ซ่ึงประกอบไปดวยหลายปจจัย
ที่จะสามารถนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการวินิจฉัยคดี  และเพื่อเปนแนวทางแก
เจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในการสรางความมีลักษณะบงเฉพาะประเภทนี้ในตลาด
การคา ตลอดจนตอคดีที่อาจจะนําขึ้นสูการพิจารณาของศาล ปจจัยที่นํามาพิสูจนใหเห็นวา สาธารณ
ชนโดยทั่วไปรูจักหรือสามารถจําแนกออกไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พิพาทเปน
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงแหลงกําเนิดของสินคาใดสินคา
หนึ่งคือ

1. ระยะเวลาที่นําสวนประกอบของสินคาหรือบริการไปใช (length of 
time the trade dress has been in use)

2. การใชแตผูเดียวโดยผูเปนเจาของ (exclusivity of use by the party)
3. ประเภทและขอบเขตของการโฆษณาและการสงเสริมดานการตลาดใน

ลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น (advertising and 

                                                          
101 Carol A. Witschel, Trade  Dress Jury Instructions,  pp.40 - 43.
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promotion which features the trade dress) กรณีนี้อาจใชจํานวนคาใช
จายในการโฆษณาสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการมา
พิจารณาซึ่งก็ไมไดกําหนดวาจะตองใชจํานวนมากเทาใหรในการทําให
สวนประกอบของสินคาหรือบริการชี้แนะถึงแหลงกําเนิดได  แตหากมี
จํานวนมากแลวยอมหมายถึงวา     การสรางความเชื่อมโยงในจิตใจของ
ผูซ้ือที่มีตอสวนประกอบของสินคาหรือบริการถึงแหลงกําเนิดของสิน
คายอมมีมากขึ้นตามไปดวย

4. ความสนใจที่ไมไดถูกชักจูงในลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ โจทกโดยส่ือ (unsolicited attention by the media featuring 
plaintiff’s trade dress)

5. ยอดการจําหนายสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ (sale  
success)

6. คําใหการหรือหลักฐานการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค (ไมใช
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับโจทกในคดี) ที่มีตอสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่พิพาทวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาว
สามารถชี้แนะถึงแหลงกําเนิดของสินคาไดหรือไม (testimony by 
representative consumers or survey evidence which demonstrates that 
consumers view the trade dress as identifying the source of goods)

7. ความตั้งใจของจําเลยที่ทําการลอกเลียนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของโจทก (intentional copying by the defendant) เพื่อการหา
ประโยชนจากคานิยมทางการคาหรือ goodwill ของโจทก

8. การใชของบุคคลที่สามวามีลักษณะคลายกับลักษณะสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการของโจทก (uses by third parties of term and trade 
dress similar if you find them to be similar to those used by plaintiff) 
เพื่อทําใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกนั้นไมสามารถมี
ลักษณะบงเฉพาะไดหรือกลายเปนคําสามัญธรรมดาที่ใครก็สามารถใช
ได  ซ่ึงปจจัยนี้เปนการพิสูจนเพื่อลบลางขออางการมีลักษณะบงเฉพาะ
ภายหลังจากการใชของโจทก
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9. กรณีตัวอยางการสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงของสาธารณชนผูบริโภค 
(instances of actual confusion)102

ศาลไมไดนําปจจัยประการใดประการหนึ่งที่อางขางตนมาพิจารณาเพียงประการเดียวถึง
การพิสูจนการมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังอันเกิดจากการใชของโจทก  ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของขอเท็จจริงในแตละคดีวาควรจะแสดงเพียงใดเพื่อใหศาลเห็นไดวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการของตนมีลักษณะดังกลาว103

โดยสรุป การพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะมีลักษณะบงเฉพาะหรือ
ไม ไมไดพิจารณาเพียงทีละสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  เพราะ
ในแตละสวนนั้นอาจไมมีลักษณะหรือคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งที่จะไดรับความคุมครอง   แตจะ
ตองพิจารณาทุกสวนไปพรอม ๆ กันวาเมื่อมีการประดิษฐลักษณะนั้นลักษณะนี้แลวมารวมกันเปน 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่ง    เมื่อมองสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นดวยตา
แลวจะสามารถทาํใหทราบไดหรือไมวา         สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมีความ
บงเฉพาะแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นและสามารถชี้แนะถึงแหลงกําเนิดของ
สินคาได

2.3 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

จากลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดกลาวถึงขางตน อาจจะเห็นวา
มีลักษณะที่อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นอีกเชนกัน ยกตัวอยางเชน 
รูปรางของผลิตภัณฑ  ตอไปนี้จะเปนการพิจารณาถึงความเกี่ยวโยงของสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ กับทรัพยสินทางปญญาอื่นวาจะมีความแตกตางหรือเหมือนกันเปนประการใด

2.3.1 สิทธิบัตรกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

                                                          
102 Ibid., pp.44-45.
103 Ibid., p.43.
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สิทธิบัตรมีความหมาย 2 ประการ104 ดังนี้
ความหมายที่ 1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2522 (แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542)105 ของไทย 

มาตรา 3 บัญญัติวา “สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ
หรือการออกแบบผลิตภัณฑตามที่กําหนดในหมวด 2 และ 3 แหงพระราชบัญญัตินี้”  ความหมาย
ตามนัยนี้เปนความหมายตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป มุงถึงรูปแบบของการใหความคุมครองสิทธิตาม
กฎหมายในลักษณะที่เปนเอกสารสิทธิชนิดหนึ่งทํานองเดียวกับโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ ความหมาย
ตามนัยดังกลาวคลุมถึงอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2542 ดวย

ความหมายที่ 2  สิทธิบัตร หมายถึงลักษณะของการคุมครอง คือสิทธิพิเศษที่กฎหมาย
บัญญัติใหเจาของสิทธิบัตรมีสิทธิแตเพียงผูเดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (exclusive right) ในการแสวงหา
ประโยชนจากการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรนั้น เชน  การผลิตและการ
ขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร เปนตน สิทธิดังกลาวมีอยูเพียงชั่วระยะเวลาอันจํากัดเทาที่กฎหมาย
กําหนดไว  เชน สิทธิบัตรการประดษิฐไดรับความคุมครอง 20 ปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา  
Section 154 (a) (2) สวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ (product design patent) ไดรับความคุมครอง 
10 ปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 หรือ 14 ปตาม 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Section 173 หรือ  15 ปตาม Design Law ของญี่ปุน Section
21(1) ที่นับตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป  สวนอนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ป ตออายุได 2 คราว มีกําหนด
คราวละ 2 ปตามมาตรา 65 สัตต แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  สิทธิดังกลาวจะหมดไปเมื่อ
ระยะเวลาสิ้นสุดลง ทําใหส่ิงนั้นกลายเปนสาธารณสมบัติ (public domain)  ซ่ึงประชาชนทั่วไปมี
สิทธิใชการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดโดยไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ หลักการที่
สําคัญประการหนึ่งคือ การไดมาซึ่งความคุมครองในรูปของสิทธิบัตรนั้นไมใชการไดเปลา หากแต

                                                          
104 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 13-14.
105 ตอไปนี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ”  ซ่ึงหมายรวมถึงพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร 2522 ซ่ึงไดมีการแกไข 2 คร้ังคือ พ.ศ. 2522 และ 2542  เวนแตวาจะไดมีการอางถึงฉบับที่
ระบุไวโดยเฉพาะเจาะจงแตกตางออกไป
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ผูขอรับความคุมครองจะตองเปดเผยสาระสําคัญรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ประสงคจะไดรับความคุมครองนั้นเปนการตอบแทนกับสิทธิพิเศษดังกลาวดวย106

วัตถุประสงคในการใหความคุมครองดานสิทธิบัตร107

1.เพื่อคุมครองสิทธิอันชอบธรรมของผูประดิษฐและผูออกแบบ
 2.เพื่อใหรางวัลตอบแทนแกผูประดิษฐและผูออกแบบ
 3.เพื่อจูงใจใหมีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้น
 4.เพื่อกระตุนใหมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนใหม ๆ
 5.เพื่อจูงใจใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากตางประเทศ

ส่ิงที่กฎหมายสิทธิบัตรทั่วไปคุมครองคือ การประดิษฐ (inventions) ซ่ึงหมายถึง ความ
คิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะ องคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธี
ในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑดวย กฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ
ไดขยายการใหความคุมครองแกความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑในลักษณะอื่นดวย 
เชน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยไดใหความคุมครองแกการออกแบบผลิตภัณฑ
(product designs) ซ่ึงหมายถึงความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการออกแบบรูปรางลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ และกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามีบทบญัญัติพิเศษใหความคุมครองแกผูที่ทําให
เกิดพืชพันธุใหมโดยออกสิทธิบัตรพืช (plant patents) ใหแกบุคคลดังกลาวดวย108

อนึ่ง ส่ิงที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ (product designs)  ผูเขียนจึงขอกลาวแต
การออกแบบผลิตภัณฑแตเพียงอยางเดียวในวิทยานิพนธฉบับนี้

                                                          
106 WIPO, Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO Publication No. 

659 (E) 1988 : p.8 อางใน ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร,  หนา 14.
107 เร่ืองเดียวกัน, หนา 20-21.
108 เร่ืองเดียวกัน, หนา 14.
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การใหความคุมครองแบบผลิตภัณฑที่จะนํามาใชในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมไดนั้น
จะมีความแตกตางกันในแตละประเทศ ความแตกตางนี้จะมีทั้งทางดานกฎหมายที่นํามาใช ระยะ
เวลาการใหความคุมครอง และองคประกอบของแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับความคุมครอง ตัวอยาง
เชน ในประเทศไทย การออกแบบผลิตภัณฑไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
2542 เชนเดียวกับสหรัฐอเมรกิา ระยะเวลาการใหความคุมครองตางกัน คือ 10 ปและ 14 ปตาม
ลําดับ        สําหรับองคประกอบของแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับความคุมครองไมตางกัน คือ แบบ
ผลิตภัณฑจะตองมีความใหมและใชในอุตสาหกรรมตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
2542 ของไทย และมาตรา 171 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (Patent Act) ของสหรัฐอเมริกา  อนึ่ง 
ตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยไดรวมถึงแบบผลิตภัณฑที่ประยุกตใชในงานหัตถกรรมดวย เพราะ
ประเทศไทยเปนประเทศที่ยังคงมีการผลิตสินคาดวยมือ และเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมในครัว
เรือนที่ผลิตสินคาดวยมือเปนสวนใหญดวย   ในขณะที่ประเทศญี่ปุน จะมีการใหความคุมครองดาน
แบบผลิตภัณฑตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Law) เชนเดียวกับประเทศ                
สหราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ 1949 (Registered Designs Act 
1949) ซ่ึงไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ แบบผลิตภัณฑและสิทธิบัตร 1988 
(Copyright, Designs and Patents Act 1988) ระยะเวลาการใหความคุมครองตามกฎหมายญี่ปุนมี
ระยะเวลา 15 ปนับแตวันจดทะเบียนตามมาตรา 21(1) สําหรับสหราชอาณาจักร จะใหความ         
คุมครองสูงสุด 25 ปนับจากวันยื่นคําขอจดทะเบียน กลาวคือ 5 ปนับตั้งแตวันยื่นและสามารถตออายุ
ไดอีก 4 คราว ๆ ละ 5 ปตามมาตรา 8  สวนองคประกอบของแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับความ        
คุมครองตามกฎหมายญี่ปุน จะตองมีความใหม มีความยากเพียงพอที่จะทําการประดิษฐขึ้นมา 
(sufficient difficult to creat) และสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมได (industrial  
applicability)109 ตามมาตรา 3(1) และมาตรา 3(2)110  ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะตองมีลักษณะที่

                                                          
109 Japanese Patent Office, Industrial Property Rights Standard Textbook : Obtaining a 

Patent in Japan, p.137.
110 มาตรา 3(1) ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุน : “Any person who has created a design 

capable of being used in industrial manufacture may obtain a design registration therefor, …”
มาตรา 3(2) ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุน : “Where a design could easily have been 

created, prior to the filing of the design application, by a person with ordinary skill in the art to 
which the design  pertains, on the basis of a shape, pattern or color or any combination thereof 
publicly known in Japan or overseas (other than a design referred to in any of the paragraphs of 
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เรียกวา “eye appeal” หรือการตัดสินดวยการมอง มีความใหมและสามารถประยุกตใชใน             
อุตสาหกรรม111 ตามนัยแหงมาตรา 1(1) และ มาตรา 1(2)112

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนประเทศใด การคุมครองแบบผลิตภัณฑตาม
กฎหมายก็ยังคงใหความสําคัญกับองคประกอบ 2 ประการของตัวแบบนั้นก็คือ ความใหม (novelty) 
และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม (Industrial  Applicability)

การพิจารณาวาแบบผลิตภัณฑใดเปนแบบผลิตภัณฑใหมนั้น จะขอยกตัวอยางตาม   
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 57 วา การออกแบบผลิตภัณฑ    
ตอไปนี้ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม

(1) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ      
สิทธิบัตร

(2) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
ส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

                                                                                                                                                                     
the preceding subsection), a design registration shall not be effected for such a design, 
notwithstanding the preceding subsection.”

111 Peter Groves, Intellectual Property with Competition Law and Practice, First Edition 
(London : Cavendish Publishing Limited, 1994), pp.51-52.

112 มาตรา 1(1)  แหงพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ 1949 (Registered 
Designs Act 1949) ซ่ึงไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑและสิทธิบัตร 
1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)

“In this Act “design” means features of shape, configuration, pattern or ornament 
applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal 
to and are judged by the eye, ……..”

มาตรา 1(2)  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
“A design which is new may, upon application by the person claiming to be the 

proprietor, be registered under this Act in respect of any article, or set of articles, specified in the 
application.”
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(3) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 28 
มาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นไดวา
เปนการเลียนแบบ

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยไมไดใหคํานิยามไวโดยตรงวา 
แบบผลิตภัณฑที่ใหมคืออะไร หรือมีลักษณะอยางไร ดังนั้น การพิจารณาวาการออกแบบผลิตภัณฑ
ที่ขอรับสิทธิบัตรเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมหรือไม จึงตองพิจารณาวาแบบผลิตภัณฑนั้นเปน
แบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ประเภทที่กลาวมาขางตนหรือไม

ในทางปฏิบัติ การพิจารณาดังกลาวไดแกการพิจารณาเปรียบเทียบวา การออกแบบ   
ผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรมีความแตกตางกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวหรือไม เพียงใด   

ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑที่พิจารณาเปรียบเทียบนั้น ไดแก ลักษณะของการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ระบุในขอถือสิทธิที่ปรากฎในคําขอรับสิทธิบัตรนั้น มิใชลักษณะทั้งหมดของ
การออกแบบผลิตภัณฑที่มีการเปดเผยในคําขอ เชน ผูขอถือสิทธิเฉพาะในรูปรางของพัดลม ไมได
ระบุขอถือสิทธิในลวดลายบนใบพัด แมจะไดเปดเผยถึงลวดลายดังกลาวในคําขอ ในการพิจารณา
จะดูเฉพาะวารูปรางของพัดลมนั้นแตกตางกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวหรือไม เพียงไร ไมตอง
พิจารณาลวดลายบนใบพัดดวย

สวนขอบเขตของแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวที่พิจารณาเปรียบเทียบนั้นเปนการพิจารณา
ลักษณะของแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวที่ไดมีการเปดเผยแลวทั้งหมด แมวาลักษณะดังกลาวจะไมมี  
ผูขอถือสิทธิไวก็ตาม ตัวอยางเชน แบบผลิตภัณฑที่มีการขอรับสิทธิบัตรไวแลวไดเปดเผย           
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปรางและลวดลายของพัดลม แตไดระบุขอถือสิทธิเฉพาะรูปรางของพัดลม   
ดังกลาว หากปรากฎวาคําขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นภายหลังขอถือสิทธิในลวดลายของพัดลม การ
พิจารณาคําขอรายหลังจะตองนําเอาลวดลายของพัดลมในคําขอรายแรกมาพิจารณาเปรียบเทียบดวย  
อยางไรก็ตาม แบบผลิตภัณฑที่จะนํามาเปรียบเทียบนั้นจะตองเปนแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑ
อยางเดียวหรือมีลักษณะใกลเคียงกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร จะนําแบบผลิตภัณฑคนละ
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ประเภทมาเปรียบเทียบกันไมได เชน จะนํารูปรางลักษณะของรถยนตที่มีอยูแลวมาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑรถยนตที่เปนของเด็กเลนไมได เพราะเปนการออกแบบผลิตภัณฑคนละประเภท113

สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาความใหมของการออกแบบผลิตภัณฑนั้นมี          
หลักเกณฑดังตอไปนี้114

1.ใชวันยื่นขอรับสิทธิบัตรเปนเกณฑตัดสินเปรียบเทียบความใหม ซ่ึงถาการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่เหมือนหรือคลายกันนี้ไดถูกเปดเผยกอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร ถือวาการออกแบบ   
ผลิตภัณฑที่ เหมือนหรือคลายกันนี้ไมมีความใหม เวนแตเปนการเปดเผยในงานแสดงตอ               
สาธารณชนซึ่งรัฐบาลไทยเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักรตามมาตรา 65 ประกอบกับ
มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 เชนการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑในงาน
นิทรรศการหรือประชุมทางวิชาการ จะถือวาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเปดงานแสดงนั้น ถาได
มายื่นคําขอนั้นภายใน 6 เดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน

2.ใชมาตรฐานความใหมเฉพาะทองถ่ินภายในประเทศ (local novelty standard) ในการ
พิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑที่เหมือนหรือคลายกันนี้ไดมีหรือใชแพรหลายหรือไดประกาศ
โฆษณาเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรมากอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร  ดังนั้น ถาไดมีการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑซ่ึงใชการออกแบบผลิตภัณฑที่เหมือนหรือคลายกันนี้กอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
ถือไดวาไมมีความใหม

3.ใชหลักมาตรฐานความใหมสากล (universal novelty standard) ในการพิจารณาการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ไดเปดเผยสาระสําคัญในเอกสารหรือส่ิงตีพิมพ เวนแตเปนการเปดเผยเอกสาร
หรือส่ิงตีพิมพนี้ในงานแสดงตอสาธารณชนซึ่งรัฐบาลไทยเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้น

                                                          
113 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 55-56.
114 สุกัญญา รุงทองใบสุรีย, “ปญหาการใหความคุมครองซ้ําซอนแกการออกแบบผลิต

ภัณฑ”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), หนา 7-
8.
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4.การพิจารณาเปรียบเทียบความใหมจะตองมีความแตกตางที่เพียงพอในลักษณะ      
ภายนอกที่ปรากฎของการออกแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว กลาวคือ จะตองมีความแตกตางในลักษณะ
อันเปนสาระสําคัญของตัวแบบผลิตภัณฑ ไมใชแตกตางเฉพาะลักษณะอันเปนรายละเอียดปลีกยอย
เพียงเล็กนอยเทานั้น ตัวอยางเชน แบบผลิตภัณฑเหยือกน้ําที่มีลักษณะของพวยรินน้ําและดาม     
แตกตางกับแบบผลิตภัณฑที่แพรหลายอยูแลวเพียงเล็กนอย ไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 5340/2533) แตแบบผลิตภัณฑปากกาลูกล่ืนที่ขอรับสิทธิบัตรมีสวนแตกตางกับ   
ปากกาลูกล่ืนที่มีอยูแลว คือที่ทอนลางของตัวปากกาทําเปนเหล่ียมและรองตัด ทําใหเกิดมีลักษณะ
เปนผลึกจํานวน 144 ผลึก ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนและมีชองสําหรับดูดน้ําหมึกที่ทอนลางดังกลาว
ดวย ถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม (คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 8/2530) แต
แบบผลิตภัณฑพัดลมติดเพดานที่แตกตางกับพัดลมที่มีอยูแลวเพียงเล็กนอยคือ มีปุมหรือแกนขนาด
เล็กและเกลียวยึดติดที่บริเวณศูนยกลางของตัวเรือนมอเตอร ไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม (คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 10/2531) ความแตกตางเพียงเล็กนอยรวมถึงกรณดีังตอไปนี้
ดวย เชน

(1)การเปลี่ยนขนาดของแบบผลิตภัณฑในลักษณะที่เปนการขยายหรือยอสวนโดยไม  
ทําใหสัดสวนของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป

(2)การเปลี่ยนวัตถุหรือสีของแบบผลิตภัณฑเทานั้น เชน ใชเทปลอนแทนพลาสติก 
เปนตน

(3)การเพิ่มหรือตัดสวนประกอบบางสวนออกเพียงเล็กนอย เชน เพิ่มลวดลายเล็กนอยที่
ขอบรมิหรือทําใหมนโคง เหล่ียม หรือบากเพียงเล็กนอย เปนตน

การพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางของแบบผลิตภัณฑดังกลาว ถาเปนผลิตภัณฑ
ประเภทที่มีการใชโดยมีการนําไปประกอบกันหลายช้ิน อาทิ อิฐปูพื้น กระเบื้องประดับผนัง จะตอง
พิจารณาดวยวาเมื่อประกอบผลิตภัณฑแตละหนวยเขาดวยกันมีลักษณะแตกตางกับแบบผลิตภัณฑที่
มีอยูแลวหรือไม เพียงไรดวย
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การวินิจฉัยความใหมของการออกแบบผลิตภัณฑเปนการพิจารณาความแตกตางของ
ลักษณะภายนอกของสินคา โดยไมคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ เชน สวนประกอบหรือกลไกภายใน
ของผลิตภัณฑ กรรมวิธีการผลิต หรือวัสดุที่ใช เปนตน115

สําหรับการประยุกตใชในอุตสาหกรรมนั้น โดยหลักการแลว แบบผลิตภัณฑที่ขอรับ
สิทธิบัตรไดจะตองสามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง ไมใชเปนเพียงทฤษฎีที่
สมมติขึ้นอยางเลื่อนลอย116 เพราะหากไมสามารถทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดแลว การใหความ   
คุมครองก็ไมมีความจําเปนแตอยางใด การใหความคุมครองโดยกฎหมายแบบมีระยะเวลาจํากัดของ
แบบผลิตภัณฑนี้ก็เพื่อใหแบบผลิตภัณฑดังกลาวเปนตนแบบแกผลิตภัณฑประเภทนั้น ๆ หรือแก
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ และเพื่อใหผูบริโภคหรือสาธารณชนไดเห็นประโยชนทางใดทางหนึ่งของแบบ
ผลิตภัณฑที่ผูออกแบบไดคิดคนขึ้นมาที่สามารถนําไปเปนขอตอรองหรือเครื่องมือทางการคาของ   
ผูออกแบบในอันที่จะแสวงหาประโยชนจากสิ่งที่ตนคิดคน มิฉะนั้นแลว คงไมเปนเหตุจูงใจให      
ผูออกแบบทั้งหลายคิดคนหรือสรางสรรคแบบผลิตภัณฑออกมา

การพิจารณาการใหความคุมครองแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นนับไดวา
เปนการใหความคุมครองที่มีลักษณะผูกขาดอันเนื่องมาจากลักษณะของระบบสิทธิบัตร117 ที่
ตองการสรางแรงจูงใจใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยการที่
รัฐมอบสิทธิพิเศษแตเพียงผูเดียวแกผูทรงสิทธิบัตรใหมีอํานาจผูกขาดในทางตลาดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในการแสวงหาประโยชนใด ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครอง ซ่ึงเปน
สิทธิในทางนิเสธที่หวงกันมิใหผูอ่ืนมาขายแขงและมีลักษณะแตกตางจากกรณีการผูกขาดตาม
กฎหมายปองกันการผูกขาด118 (ในปจจุบันไดมีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกลาวและไดมีพระราช
บัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 มาใชแทน) สิทธิในการแสวงหาประโยชนนี้จะเปนสิทธิ
เด็ดขาดของผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นในลักษณะแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยมีสิทธิใชการ

                                                          
115 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 56-57.
116 เร่ืองเดียวกัน, หนา 46.
117 ศุภลักษณ ลาภทวีโชค, “ปญหาความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมาย

ปองกันการผูกขาด”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2533), หนา 49.

118 เร่ืองเดียวกัน, หนา 47-53.
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ออกแบบผลิตภัณฑหรือขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑที่ใชการออกแบบผลิตภัณฑดังกลาว 
ตลอดจนรวมถึงการอนุญาตใหบุคคลอื่นแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ
ที่ตนไดรับความคุมครองไดอีกดวย ซ่ึงถาบุคคลใดมากระทําในลักษณะแสวงหาประโยชนทาง
เศรษฐกิจในสิทธิที่ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิหวงกัน ก็จะถือวาไดมีการละเมิดหรือลวงสิทธิใน        
สิทธิบัตร แมวาบุคคลนั้นจะมิไดเจตนาทําซ้ําหรือดัดแปลงในการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับความ
คุมครองดังกลาวเลย119  ดวยเหตุนี้ จึงทําใหการพิจารณาใหความคุมครองในแบบผลิตภัณฑมีความ
สําคัญมาก จะตองมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบและครอบคลุมดังจะเห็นไดจากการพิจารณา
ความใหมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดวยระยะเวลาการคุมครองการออกแบบผลิตภัณฑที่
ยาวนานถึง 10 ปเปนอยางนอย ทําใหแบบผลิตภัณฑดังกลาวก็มักจะอยูในการรับรูของผูบริโภคหรือ
สาธารณชนแลว   หลังจากที่แบบผลิตภัณฑไดหมดอายุลงตามกฎหมายสิทธิบัตร จนกลายเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อ ผูประกอบการจึงพยายามแสวงหาความคุมครองในแบบ
ผลิตภัณฑนั้นตอไปอีกตามกฎหมายอื่นที่มีอยู อาทิ กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการ
คา

ประเภทของแบบผลิตภัณฑที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมาย
อ่ืนที่ใกลเคียงนั้นขึ้นอยูกับแตละประเทศวาจะมีขอบเขตแคไหน เพียงใด เชน ตามกฎหมายไทย 
มาตรา 3 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ไดแบงประเภทของแบบผลิตภัณฑออกเปน 2 
ประเภทคือ (1) รูปราง (shape or configuration) และ (2) องคประกอบของลวดลายหรือสี 
(composition of lines or colors)120  ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ 1949 
(Registered Designs Act 1949) ซ่ึงไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑและ
สิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ของสหราชอาณาจักร ในมาตรา 1(1)121

ไดกําหนดไววา ส่ิงที่ไดรับความคุมครองไดแก (1) รูปราง (shape) (2) โครงราง (configuration) (3) 
ตัวแบบของสินคา (pattern of article) และ (4) ลวดลายของสินคา (ornament of an article) หรือตาม
มาตรา 2(1) ของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑของญี่ปุน122 ไดกําหนดวา  “การออกแบบ        

                                                          
119 สุกัญญา รุงทองใบสุรีย, “ปญหาการใหความคุมครองซ้ําซอนแกการออกแบบผลิต

ภัณฑ”,  หนา 32-33.
120 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 52.
121 ดูเชิงอรรถที่ 112.
122 มาตรา 2(1) ของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑของญี่ปุน
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ผลิตภัณฑ หรือ Design” ตามกฎหมายนี้หมายถึง (1) รูปราง (shape) (2) ตัวแบบ (pattern) (3) สี 
(color) และ (4) ส่ิงอื่นใดใน (1)  (2) หรือ (3) รวมกัน (any combination thereof)  หรือมาตรา 171 
ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา123 ที่หมายถึงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ 
(ornamental design for an article of manufacture)

ตามบทบัญญัติของประเทศตาง ๆ จะเห็นลักษณะรวมของแบบผลิตภัณฑที่จะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายไดวา จะตองเปนแบบผลิตภัณฑที่เกิดจากความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการทํา
ใหรูปรางลักษณะภายนอก (ornamental aspects) ของผลิตภัณฑเกิดความสวยงาม เชน การออกแบบ
รูปรางของเครื่องรับโทรทัศน ลวดลายและสีของพรมหรือผามาน124 จะไมหมายถึงกรรมวิธีภายใน
หรือองคประกอบภายในของตัวผลิตภัณฑ (method or principle of construction) ดังที่ไดบัญญัติไว
อยางแจงชัดในมาตรา 1(1)(a) ของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ในมาตรา 2(1) ของ Model Law for Developing Countries on Industrial 
Designs ของ The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property หรือ 
BIRPI ไดใหคําจํากัดความคําวา “Design” ไววาหมายถึง  “องคประกอบของเสนหรือสีหรือรูปราง  
มิติ ไมวาจะมีความเกี่ยวของกับเสนหรือสีที่จะถือเปนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือไมก็ตาม 
องคประกอบดังกลาวจะตองมีลักษณะภายนอกโดยเฉพาะเจาะจงพิเศษแกสินคาอุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรม และยังสามารถเปนแบบผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไดดวย” (any 
composition of lines or colors or any three-dimensional form, whether or not associated with lines 
or colors is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a 
special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product 
of industry or handicraft)  ลักษณะสําคัญของ Design ตามความหมายนี้ก็คือ การตัดสินดวย

                                                                                                                                                                     
“Design”  in this Law means a shape, pattern or color or any combination thereof  in an 

article (including part of an article – hereinafter the same except in Section 8) which produces an 
aesthetic impression on the sense of sight”

123 มาตรา 171 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา
“Whoever invents any new, original and ornamental design for  an article of 

manufacture may obtain a patent therefor……”
124 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 51.
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ประสาทสัมผัสทางตาในแบบผลิตภัณฑที่ขอรับความคุมครอง (judgement of the appeal of an 
article by its appeal to the eye)125  ในประเด็นนี้ ยิ่งเห็นไดชัดเจนขึ้นในกฎหมายการออกแบบ   
ผลิตภัณฑของญี่ปุน มาตรา 2(1) ที่บัญญัติวา “…………which produces an aesthetic impression on 
the sense of sight” และในมาตรา 1(1) ของพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ 1949 
(Registered Designs Act 1949) ซ่ึงไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑและ
สิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ของสหราชอาณาจักร ที่บัญญัติวา 
“……..are judged by the eye…..” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่จะพิจารณาวาแบบผลิตภัณฑใดจะ
ไดรับความคุมครองหรือไม จะเปนการพิจารณาโดยใชการมองรูปลักษณภายนอกของแบบ       
ผลิตภัณฑนั้นเปนสําคัญวามีลักษณะครบถวนตามที่กําหนดหรือไม เชน แบบผลิตภัณฑนั้นมี
ลักษณะรูปราง 3 มิติหรือไม หรือองคประกอบของลวดลายหรือสีที่ปรากฎอยูบนพื้นผิวภายนอก
ของผลิตภัณฑ มีลักษณะพิเศษหรือไม และสามารถนําแบบผลิตภัณฑดังกลาวไปประยุกตใชใน   
อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมไดหรือไม  การใหความคุมครองแบบผลิตภัณฑนี้เปนการเนนย้ําให
เห็นถึงความสําคัญของแบบผลิตภัณฑที่มีบทบาทตอสินคาของผูเปนเจาของในตลาดการคาวาเปน
ทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่งที่สมควรจะไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย เพราะเปนการแสดงให
เห็นโดยลักษณะภายนอกของสินคาหรือผลิตภัณฑ

อนึ่ ง  ไมใชว าแบบผลิตภัณฑทุกแบบที่มีความใหมและนําไปประยุกตใชใน                 
อุตสาหกรรมไดจะไดรับการยอมรับภายใตกฎหมายสิทธิบัตร มีแบบผลิตภัณฑบางลักษณะที่ไม
สามารถขอรับความคุมครองได แบบผลิตภัณฑดังกลาวไดแก แบบผลิตภัณฑที่แสดงออกถึง
ลักษณะทางเทคนิคหรือการใชสอยของผลิตภัณฑเปนสําคัญ (dictated essentially by technical or 
functional considerations)126  เพราะความคิดสรางสรรคดังกลาวเนนการใชงาน (function) ของแบบ

                                                          
125 Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise 

Guide to the  TRIPS Agreement, First Edition (London : Sweet & Maxwell, 1996), p.76.
126 มาตรา 25.1 ของ TRIPs : “Members shall provide for the protection of independently 

created industrial designs that  are new or original………….such protection shall not extend to 
designs dictated essentially by technical or functional considerations”

และในมาตรา 1(1)(b) แหงพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ 1949 
(Registered Designs Act 1949) ซ่ึงไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑและ
สิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)
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ผลิตภัณฑมากกวาความสวยงามของแบบผลิตภัณฑจนเห็นไดชัดวาไมไดแสดงออกหรือมีลักษณะ
อยางที่กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑตองการ แตก็มีความเปนไปไดที่แบบผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ จะมี
คุณสมบัติดานการใชสอยติดไปกับลักษณะภายนอกของสินคา แตการมีลักษณะดังกลาวนั้นตองไม
สงผลกระทบตอการเปนแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับความคุมครองภายใตสิทธิบัตรการออกแบบ   
ผลิตภัณฑดวย กลาวคือ ตองมีลักษณะที่สามารถตัดสินไดดวยสายตา (eye-appeal) ไดวาแบบ     
ผลิตภัณฑนั้นมีความใหมและสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมได เพราะเมื่อแบบดังกลาว
มีองคประกอบครบถวนตามที่กฎหมายไดกําหนดแลว การมีคุณลักษณะอื่นประกอบเขามาก็ไมนา
จะเปนอุปสรรคประการใดตอการที่จะไดรับความคุมครองในสิทธิบัตรประเภทนี้

สําหรับ สวนประกอบของสินคาท่ีมีความเกี่ยวพันกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ท่ีกลาวในที่นี้ก็ไดแก    รูปรางหรือรูปทรงของสินคาในหัวขอที่ 2.2.2(1) เพราะสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการลักษณะนี้เปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่อาศัยรูปลักษณภายนอกของ
สินคาเปนเครื่องมือในการขอรับความคุมครองภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและแสดงตอสาธารณ
ชนถึงความแตกตางในรูปของสินคาของเจาของแตละราย  แตปญหาที่พบคือ เมื่อแบบผลิตภัณฑได
ถูกนํามาใชอยางมีลักษณะผูกขาดในทางการคาในชวงระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายสิทธิบัตรหรือ
กฎหมายออกแบบผลิตภัณฑไดกําหนดไว ผูบริโภคหรือสาธารณชนทั่วไปจะติดภาพลักษณของ
แบบผลิตภัณฑนั้นกับแหลงกําเนิดของสินคาหรือความเปนเจาของของแบบผลิตภัณฑนั้นอันทําให
ผูบริโภคหรือสาธารณชนไดทราบและสามารถแยกแยะความแตกตางไดทันทีกับแบบผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะอื่น จวบจนกระทั่งเมื่อกําหนดระยะเวลาการผูกขาดนั้นสิ้นสุดลง การรับรูถึงความแตกตาง
นั้นก็ยังคงอยู อันทําใหผูเปนเจาของตองคิดและพยายามหาชองทางการใหความคุมครองทาง
กฎหมายอื่นที่จะสามารถใหความคุมครองแบบผลิตภัณฑของตนนั้นตอไป  ทางหนึ่งที่จะไดรับการ
คุมครองคือ การเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ   เนื่องจากความสามารถของผูบริโภคใน
การแยกแยะความแตกตางของสินคาโดยใชรูปรางของผลิตภัณฑเปนเครื่องมือนั้นเปนการที่ผู
บริโภคไดถือวารูปรางของผลิตภัณฑเปนสัญลักษณทางการคาของสินคาหนึ่ง ๆ อันเทียบไดกับเปน
เครื่องหมายที่แทนตัวเจาของหรือผูผลิต เชนเดียวกับเครื่องหมายลักษณะอื่น ๆ  อาทิ คําหรือรูปภาพ  
แตเปนการนําเสนอโดยใชรูปรางของสินคา ดังนั้น การใหความคุมครองก็ควรจะมีอยูตราบจน

                                                                                                                                                                     
“In this Act “design” means……………but does not include a method or principle of 

construction, or features of shape or configuration of an article which---
(i) are dictated solely by the function which the article has to perform, or………”
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กระทั่งการรับรูดังกลาวของผูบริโภคหมดไป  ซ่ึงโดยระยะเวลาการใหความคุมครองของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการแลว ผูเปนเจาของมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้นตลอดไปตราบเทาที่ตนตองการ (แมมีกําหนดระยะเวลาการใหความคุมครองก็จริง 
แตก็สามารถตออายุไดเร่ือย ๆ ไมจํากัดจํานวน)  ดวยเหตุนี้ จะเปนการขัดขวางสาธารณชนในการนํา
แบบผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑมา
ใชหลังจากสิ้นอายุแลวหรือไม เพราะดังที่ไดกลาวขางตน การใหความคุมครองตามกฎหมายฉบับ
ดังกลาวก็เพื่อเปนการตอบแทนแกผูประดิษฐหรือผูออกแบบในการสรางสรรคงานมาสูสังคม  จึงมี
การใหสิทธิทางเศรษฐกิจในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เห็นวาเปนการเพียงพอแกบุคคลดงักลาวในอันที่จะ
แสวงหาประโยชนจากผลงานของตนหลังจากระยะเวลาดังกลาว ก็ควรเปนการตอบแทนแกสังคม
เชนเดียวกันในการใชผลงานของตนไดอยางอิสระเสรี  หากมีการใหความคุมครองอยางเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการแลวนับวาเปนการขัดตอวัตถุประสงคของการใหความคุมครองตาม
กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายออกแบบผลิตภัณฑ  และยังนับวาเปนการขัดตอผลประโยชนของ
สังคมอีกดวย  จากปญหาดังกลาวนี้ ผูเขียนใครขอยกแนวคําวินิจฉัยของศาลในสหรัฐอเมริกาที่ไดมี
การพิจารณาตัดสินถึงปญหาดังกลาวไวดังตอไปนี้

1. Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co.127 (ค.ศ. 1964)

Stiffel Co. ไดนําคดีขึ้นสูศาลฟอง Sears, Roebuck & Co. วาไดละเมิดกฎหมายการ    
แขงขันอันไมเปนธรรม (unfair competition law) ของมลรัฐอิลลินอยสที่ไดกระทําการลอกเลียน
และขายเสาโคมไฟที่ไมมีสิทธิบัตร (unpatented pole lamp) ของตน  ประเด็นในคดีนี้คือ ภายใต  
บทบัญญัติการแขงขันอันไมเปนธรรมที่บัญญัติขึ้นโดยแตละมลรัฐ (state’s unfair competition law) 
ไดหามการลอกเลียนหรือทําซํ้าซ่ึงผลิตภัณฑ  แตการกระทําดังกลาวกลับไมไดรับการคุมครอง   
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal statute) เมื่อเปนเชนนี้แลวการหามดังกลาว
ถือเปนการหามตามบทบัญญัติแหงกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางหรือไม  (whether 
prohibiting, under a state’s unfair competition law, the copying of a patent that is unprotected by a 
federal statute is consistent with federal patent laws)

                                                          
127 Glen A. Weitzer, “No Trade Dress  Protection for Anything Disclosed in a Patent : A 

Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law Review
4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 181 : 8.
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ศาลชั้นตนไดพิจารณาวาแบบผลิตภัณฑโคมไฟที่ไดรับสิทธิบัตรแลวของ Stiffel เปน
แบบผลิตภัณฑที่ไมสามารถนํามาใชบังคับได (invalid) แตการลอกเลียนหรือทําซ้ําซึ่งแบบ        
ผลิตภัณฑดังกลาวของ Sears   เปนการกระทําที่ไมเปนธรรมตอการแขงขันภายใตกฎหมายของ   
มลรัฐอิลลินอยส

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไดพิพากษากลับคําตัดสินของศาลชั้นตน โดยใหเหตุผลวา
การนํากฎหมายการแขงขันที่ไมเปนธรรมของมลรัฐมาปรับใชกับการทําซํ้าแบบผลิตภัณฑที่ไมมี
สิทธิบัตรจะเปนการขัดตอนโยบายหรือวัตถุประสงคของการใหความคุมครองภายใตกฎหมาย  
สิทธิบัตร  ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีโดยใหสิทธิแต
เพียงผูเดียวแกผูเปนเจาของการประดิษฐหรือแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
หลังจากนั้นก็จะตกเปนของสาธารณสมบัติตอไป  การใหความคุมครองในแบบผลิตภัณฑที่ไมมี
สิทธิบัตรภายใตกฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมของมลรัฐจะเปนการละเมิดตอบทบัญญัติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา128  ซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ถูกนําไปใช      
โดยมลรัฐตาง ๆ อยางเปน “กฎหมายสูงสุดของประเทศ” (Supreme Law of the Land)  ซ่ึงมี      
หลักการที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายคือ หากกฎหมายของมลรัฐ (state law) ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal law)  กฎหมายที่จะถูกนํามาใชก็คือ กฎหมายของรัฐบาลกลาง  
ศาลไดพิจารณาเทียบเคียงแบบผลิตภัณฑที่ไมสามารถไดรับสิทธิบัตรกับแบบผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธิบัตรแตสิทธิบัตรนั้นหมดอายุลง   และพบวาแบบผลิตภัณฑทั้ง  2  ประเภทนั้นจะตกเปนของ
สาธารณสมบัติ (public domain) ที่ผูใดก็สามารถนําไปใชไดโดยไมถือเปนการละเมิดตอสิทธิของ   
ผูเปนเจาของ  ดังนั้น กฎหมายของมลรัฐจึงไมมีอํานาจที่จะทําใหอายุของสิทธิบตัรขยายออกไป 
รวมทั้งไมมี อํานาจที่จะใหความคุมครองโดยออมโดยใชกฎหมายอื่นที่จะเปนการขัดตอ               
วัตถุประสงคของกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลาง (federal patent law)

ศาลไดสรุปวา Sears มีอิสระอยางเต็มที่ที่จะทําการลอกเลียนหรือทําซ้ําเสาโคมไฟ 
เพราะกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลาง (federal patent law) ไดอนุญาตใหแบบผลิตภัณฑสามารถ
ถูกลอกเลียนได ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงการไรความสามารถของสาธารณชนในอันที่จะระบุความ   

                                                          
128 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, pp.13-14.
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แตกตางของแบบผลิตภัณฑของสินคาของ Stiffel  และของ Sears ได ศาลไดสรุปขอบเขตของ
กฎหมายของมลรัฐที่จะสามารถนํามาใชไดวา

“มลรัฐอาจ…….ตองการใหสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนั้นปดฉลากหรือใหใช  
มาตรการใด ๆ ในการปองกันลูกคาจากการสับสนหลงผิดแหลงกําเนิดของสินคา  ไมวาจะเปน    
สินคาหรือผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรหรือไมมีก็ตาม………แตเปนเพราะกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาล
กลาง (federal patent law) ไมใชของมลรัฐ เมื่อแบบผลิตภัณฑไมมีสิทธิบัตร…………มลรัฐไมอาจ
หามการลอกเลียนหรือทําซ้ําในแบบผลิตภัณฑได”129

2. Compco Corp.  และ  Day-Brite Lighting, Inc. (ค.ศ. 1964) 130

คดีนี้เปนคดีที่ไดมีการตัดสินเชนเดียวกับคดีระหวาง Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel 
Co ซ่ึงศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา การที่จําเลยลอกเลียนหรือทําซ้ําในแบบผลิตภัณฑของสิ่งยึดติด    
หลอดไฟฟลูโอเรสเซนท (fluorescent lighting fixture) ที่ไมมีสิทธิบัตร โจทกจะไมสามารถหาม
จําเลยจากการกระทําดังกลาวไดโดยอาศัยกฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมของมลรัฐ  และศาล
ไดเนนย้ําถึงประเด็น 2 ประเด็นที่สําคัญดวยดังนี้

ประเด็นแรก  การใหกฎหมายของมลรัฐมาขัดขวางการทําซ้ําหรือลอกเลียนแบบ      
ผลิตภัณฑที่ไมไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิบัตรและตกเปนของสาธารณสมบัติแลวจะ
เปนการขัดตอบทบัญญัติใน  Article 1, Section 8, Clause 8 ของรัฐธรรมนูญ  และ

ประเด็นที่สองคือ กฎหมายของมลรัฐอาจตองการใหเจาของสินคาที่ลอกเลียนแบบ  
ผลิตภัณฑที่ไมไดรับความคุมครองของผูอ่ืนนั้นสรางมาตรการการปองกันการสับสนหลงผิดในหมู

                                                          
129 Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A 

Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law 
Review, pp.8-9.

130 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ : A Review and Analysis of US. Case Law, p.14.
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สาธารณชนไวกอน โดยระบุช่ือตนเองหรือแหลงผลิตสินคาหรือผูเปนเจาของสินคาใหชัดเจนบน
สินคานั้น131

3. Vornado Air Circulation Systems, Inc.   และ  Duracraft Corp.132 (ค.ศ.1995)

Vornado  Air  Circulation  Systems, Inc. ผูผลิตพัดลมไดนําคดีขึ้นสูศาลโดยฟอง         
ผูแขงขันทางการคาของตน  Duracraft  Corp.  สําหรับการละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการตาม The Lanham Act คดีนี้จึงเปนการมุงประเด็นไปที่ตัวแบบตะแกรงหมุนรอบ (spiral 
grill) ของโจทกที่ใชกับพัดลมของตน

โจทกไดรับสิทธิบัตรฉบับใหมที่ไดขยายขอถือสิทธิของสิทธิบัตรฉบับเดิมออกไป เพื่อ
ที่จะไดคุมครองถึงแบบตะแกรงชนิดนี้ได  แมวาโจทกโตเถียงวาแบบตะแกรงของตนนี้เปนแบบที่
ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศไดดีที่สุด แตโดยความเปนจริงแลว  แบบผลิตภัณฑดังกลาวก็ไม
ได เปนแบบผลิตภัณฑที่ดีที่ สุด  (superior) ในทางกลศาสตรการเคลื่อนไหวของอากาศ  
(aerodynamic) หรือการมีประสิทธิภาพ   ศาลแขวง (District Court) จึงไดตัดสินวา แบบผลิตภัณฑ
ดังกลาวไมไดเปนแบบผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดความคุมครองที่ขัดแยงระหวาง The Lanham Act โดย 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการและพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพราะแบบตะแกรงดังกลาวไมได
มีลักษณะดานการใชสอย (non-functional)

ศาลอุทธรณ (Tenth Circuit) ไมไดตัดสินวารูปรางของผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ
ที่ไดรับสิทธิบัตรแตไดหมดอายุลงแลวทุกแบบจะถูกปฏิเสธการใหความคุมครองอยางเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ  อีกทั้งยังไมไดตัดสินวาศาลไดปฏิบัติหรือพิจารณาสทิธิบัตรการ
ประดิษฐ (utility patent) และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ (design patent) แตกตางกัน  ตรงกันขาม 
ศาลไดวินิจฉัยวา รูปรางผลิตภัณฑของสิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรสามารถไดรับความคุมครอง
อยางเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดโดยศาลไดวินิจฉัยปญหานี้จากการพิจารณาบรรทัด

                                                          
131 Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A 

Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law 
Review, p.9.

132 Ibid., pp.10-14.
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ฐานของคําพิพากษาฎีกา (Supreme Court Precedent)  เบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมาย 
(Legislative History) และหลักเรื่องลักษณะประโยชนใชสอย (Functionality) และโดยการประเมิน
ความสมดุลระหวางนโยบายการใหความคุมครอง      (Balancing   the    Competing   Policies) ของ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act

1.บรรทัดฐานของศาลฎีกาที่ปรากฎในคําพิพากษา (Supreme Court Precedent)

กอนที่คําพิพากษาของศาลฎีกาจะถูกนํามาเนนย้ําวาสิทธิในการทําซ้ําซึ่งสิ่งที่ไดถูก    
เปดเผยในสิทธิบัตรที่หมดอายุแลว จะตองนํามาทําใหเชื่อดวยเหตุผลถึงความเกี่ยวพันกับ        
เครื่องหมายนั้น  แมจะไมมีคดีใดกอนหนานี้นํากฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมของรัฐบาล
กลาง (federal unfair competition law) มาใช  แตศาลอุทธรณ (Tenth Circuit) ก็พบวาการพิพากษา
คดีของศาลนี้ไมอาจละเลยที่จะพิจารณาถึงแนวโนมที่มีมาอยางตอเนื่องและชัดเจนของคดีกอน ๆ ที่
ไดสนับสนุนสิทธิของสาธารณชนในการลอกเลียนหรือทําซ้ํา

2.เบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมาย (Legislative History)

ศาลไดพิจารณาเบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมายการแขงขันอันไมเปนธรรมของ      
รัฐบาลกลาง (federal unfair competition law)  และมาตรา 43 (a) ของ The Lanham Act  เพราะใน
ตัวกฎหมายไมไดมีการอางถึงการใหความคุมครองแกรูปรางของผลิตภัณฑ

“ในรายงานของวุฒิสภา (Senate report) ไดอธิบายถึงกฎหมายฉบับนี้วา “โดยสรุปแลว 
รัฐสภามีความตั้งใจที่จะใหความคุมครองดานเครื่องหมายการคาและสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการแกรูปรางของผลิตภัณฑที่ไมมีลักษณะการใชสอย (In concluding that Congress intended to 
grant trademark and trade dress protection to nonfunctional product configurations)  ตามรายงาน
ดังกลาว ยังไดระบุวา  มาตรา 43 (a)    ไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหเปนภาระหนาที่ของศาลในการเปนผู
ตีความมาตรานี้ซ่ึงศาลก็ไดกระทําการดังกลาวอยูแลว (codify the interpretation it has been given 
by the courts)  และคําวา “symbol” และ “device” ที่ใชใน The Lanham Act  ที่จะไดรับการพิจารณา
ใหอยูในความหมายของคําวา “เครื่องหมายการคา” นั้นไดรวมถึงการจดทะเบียนสี รูปราง เสียงและ
โครงรางที่ทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคา”
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3.หลักเรื่องลักษณะประโยชนใชสอย (Functionality)

ศาลไดพยายามที่จะวินิจฉัยถึงประเด็นนี้ ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานในคดีวา รูปรางของ       
ผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรการประดิษฐมีลักษณะดานการใชสอยตามที่ปรากฎ
ใน The Lanham  Act  โดยอัตโนมัติ  แตศาลก็ไดสรุปวารูปรางหนึ่ง ๆ สามารถมีลักษณะที่จะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร  และสามารถมีลักษณะเปนเครื่องหมายการคา  กลาวคือ  ไมมี
ลักษณะดานการใชสอยได  ฉะนั้น หลักเรื่องลักษณะประโยชนใชสอย (Functionality) จึงไมไดเปน
หลักที่ใชขจัดความคาบเกี่ยวระหวาง The Lanham Act และพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอยางแทจริง

 อนึ่ง ศาลเห็นวาบรรทัดฐานของศาลฎีกาที่ปรากฎในคําพิพากษา เบื้องหลังของการ
บัญญัติ The Lanham Act และหลักเรื่องลักษณะประโยชนใชสอยที่พิจารณามานั้น ไมไดเสนอแนะ
ถึงการแกไขปญหาความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายของรัฐบาลกลาง 2 ฉบับอันไดแก พระราช
บัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act  ดวยเหตุนี้ ศาลจึงทําการวินิจฉัยถึงความสมดุลของ          
ผลประโยชนของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act  โดยศาลเริ่มยกวัตถุประสงคของ
การใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้นมากลาววา (1) กฎหมายสิทธิบัตรเปนการ
สนับสนุนและใหรางวัลแกการประดิษฐ  (2) กฎหมายสิทธิบัตรตองการที่จะใหมีการเปดเผยการ
ประดิษฐในอันที่จะเปนสิ่งกระตุนหรือปลุกเราในการทําสิ่งประดิษฐเพิ่มเติมขึ้น  และอนุญาตให  
สาธารณชนนําสิ่งประดิษฐไปฝกฝนหรือนําไปใชงานไดหลังจากสิทธิบัตรสิ้นอายุ  และ (3) การ
บังคับใชสิทธิบัตรนั้นเปนส่ิงท่ีเครงครัด กลาวคือ เปนความคิดในการใหส่ิงประดิษฐตกเปนของ  
สาธารณสมบัติ เพื่อใหสาธารณชนไดใชอยางอิสระเสรี  ศาลจึงไดสรุปหลักการในกฎหมาย      
สิทธิบัตรวา กฎหมายสิทธิบัตรเปนกฎหมายที่ตองการคนหาเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งประดิษฐ  การไม
สามารถลอกเลียนหรือทําซํ้าลักษณะของสินคาสิทธิบัตรไดอยางเสรีหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุลง
จะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอจุดมุงหมายของการใหความคุมครองภายใตระบบสิทธิบัตร  แมวา
ลักษณะดังกลาวจะไมจําเปนตอการแขงขันก็ตาม  และแมการตกเปนของสาธารณสมบัติใน          
ส่ิงประดิษฐหนึ่ง ๆ ตามกฎหมาย สวนประกอบของสินคาหรือบริการ จะพิจารณาจากสิ่งประดษิฐที่
ไมมีลักษณะเพื่อการใชสอย

ตอมาศาลไดหันมาพิจารณาถึงเบื้องหลังของการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาวา 
(1) เพื่อปองกันความสับสนหลงผิดที่จะเกิดขึ้นในหมูผูบริโภคในแงของแหลงกําเนิดของสินคา (2) 
เพื่อปองกันคานิยมหรือ goodwill ของผูผลิตหรือการลงทุนในการสรางชื่อเสียงทางการคา และ (3) 
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เพื่อสนับสนุนการแขงขันระหวางผูแขงขันดวยกันโดยการเพิ่มการรับรูในคุณภาพของสินคา 
(raising quality awareness)  ศาลไดสรุปวา หากมีการอนุญาตใหมีการทําซ้ําหรือลอกเลียน ผูบริโภค
จะใหความสนใจรูปรางของผลิตภัณฑนอยลง  แตจะใหความสนใจมากขึ้นกับฉลากและการบรรจุ
ภัณฑ  ดังนั้น ระดับของความสับสนหลงผิดจะเกิดขึ้นจากการลอกเลียนหรือทําซ้ําซึ่งรูปรางของ
ผลิตภัณฑที่เปนสวนสําคัญในสิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตร ก็คือ ในสวนที่เปนรูปรางภายนอกของ
ผลิตภัณฑดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 43 (a) ของ The Lanham Act นั่นเอง

หลังจากไดมีการพิจารณาเบื้องหลังของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแลว ศาลก็ไดวินิจฉัยวา หาก
รูปรางของผลิตภัณฑที่โตแยงกันเปนสวนหนึ่งในขอถือสิทธิของสิทธิบตัรการประดิษฐและรูปราง
นั้นไดถูกเปดเผยในสิทธิบัตร และเปนรูปรางที่มีความสําคัญกับส่ิงประดิษฐ (described and 
significant inventive aspect of the invention) ซ่ึงหากปราศจากรูปรางนั้นแลว  ส่ิงประดิษฐจะไมมี
ลักษณะเชนเดิม (so that without it the invention could not fairly be said to be the same invention)
กฎหมายสิทธิบัตรจะทําการขัดขวางรูปรางดังกลาวนี้จากการไดรับความคุมครองอยางเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการแมวารูปรางนั้นจะไมมีลักษณะเพื่อการใชสอยก็ตาม

ในคดีนี้ ศาลจึงไดตัดสินวา แบบตะแกรงเปนรูปรางที่มีความสําคัญกับสิ่งประดิษฐ 
(significant inventive aspect of the invention) เพราะในสิทธิบัตรของโจทกไดมีการระบุตะแกรงนี้
เปนองคประกอบหนึ่งของขอถือสิทธิและไดบรรยายใหเห็นถึงรูปรางของตะแกรงอยางชัดเจน     
ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการแกแบบผลิตภัณฑ
ตะแกรงของโจทก

อยางไรก็ดี ศาลไมไดใหคําจํากัดความหรืออธิบายความในคําวา “significant inventive 
aspect of the invention” และ “could not fairly be said to be the same invention” จึงเปนการยากที่
จะตัดสินวา รูปรางอยางใดที่มีลักษณะดังกลาว  ดวยเหตุนี้ จึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูพิพากษา

4. Zip  Dee, Inc. และ Dometic  Corp.133 (ค.ศ.1996)

                                                          
133 Ibid., pp.14-16.



77

ในป 1967   Zip Dee, Inc. หรือโจทกไดรับสิทธิบัตรในผาใบบังแดดที่พับเก็บไดสําหรับ
รถยนตที่ตกแตงเพื่อความบันเทิง (roll-up fabric awning for recreational vehicles) ซ่ึงผาใบดังกลาว
นี้ไดรวมถึงที่ปกคลุมโลหะที่มีลักษณะยืดหยุนได (flexible metal cover) ในสิทธิบัตรไดระบุครอบ
คลุมถึงที่ปกคลุมโลหะที่มีลักษณะยืดหยุนไดไวหลายชนิดกวางขวางมาก รวมตลอดจนถึงไดครอบ
คลุมถึงที่ปกคลุมที่ทําดวยหินฉนวน (slatted cover) และที่ปกคลุมที่มีลักษณะชิ้นเดียว (single – 
piece cover) โจทกไดฟอง Dometic Corp. หรือจําเลยตอศาลในขอหาการละเมิดเครื่องหมายการคา 
เนื่องจากจําเลยไดลอกเลียนหรือทําซํ้าที่ปกคลุมผาใบกันแดดที่ทําดวยหินฉนวน (slatted metal 
awning cover)  จําเลยไดโตแยงคําฟองของโจทกดวยเหตุผล 2 ประการคือ

(1) โจทกไมสามารถไดรับความคุมครองในที่ปกคลุมดังกลาวภายใตกฎหมาย      
เครื่องหมายการคา  เพราะหากมีการใหความคุมครองดังกลาวจะเปนการทําลาย
นโยบายหรือวัตถุประสงคของกฎหมายสิทธิบัตรที่ตองการใหสาธารณชนมีสิทธิใน
การลอกเลียนหรือทําซ้ําซึ่งสิ่งประดิษฐที่ไดหมดอายุสิทธิบัตรแลว และ

(2) ที่ปกคลุมดังกลาวที่โจทกตองการไดรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นไมไดมีการขอถือสิทธิไวในสิทธิบัตรที่หมดอายุลง  ตรงกัน
ขามกลับเปนเพียงการบรรยายหรือแสดงถึงสิ่งประดิษฐใหเห็นเปนรูปเปนราง 
(embodiment of the patent)    เทานั้น      ซ่ึงที่ปกคลุมดังกลาวไดถูกเปดเผยไวใน
ขอถือสิทธิรอง (dependent claims) ของสิทธิบัตรอ่ืน 2 ฉบับและถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปรางที่เปนที่นิยม (preferred embodiment) ในสิทธิบัตรอีกอัน
หนึ่ง

ประเด็นแหงคดีจึงมีวารูปรางของผลิตภัณฑที่มีบทบาทหรือทําหนาที่บางอยาง (เปน
เพียงขอถือสิทธิรอง เปนรูปรางที่เปนที่นิยม หรือเปนการบรรยายใหเห็นเปนรูปราง) ในสิทธิบัตร
การประดิษฐหนึ่ง ๆ แตไมไดเปนตัวการประดิษฐนั้นเองจะถือเปนเครื่องหมายการคาประเภท      
รูปรางผลิตภัณฑหรือไม

ศาลไดวินิจฉัยถึงเหตุผลเบ้ืองหลังของกฎหมายสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาและยัง
ไดวิเคราะหถึงหลักเรื่องลักษณะประโยชนใชสอย (Functionality) และมีความเห็นเชนเดียวกับศาล
อุทธรณ (Tenth Circuit) ในคดีระหวาง  Vornado Air Circulation Systems, Inc. และ Duracraft 
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Corp. ที่วารูปรางของผลิตภัณฑบางรูปรางที่ไมมีลักษณะดานการใชสอยก็ยังสามารถไดรับ       
สิทธิบัตรดวย เพราะลักษณะของการนําสิทธิบัตรมาประยุกตใช (Usefulness) นั้น ไมไดมี        
ความหมายเชนเดียวกับการมีลักษณะดานประโยชนใชสอย (Functionality) ในความหมายของ
เครื่องหมายการคา นอกจากนี้ ศาลไดยอมรับในหลักการที่วา กฎหมายเครื่องหมายการคาจะตอง
ยอมใหเกิดสิทธิในการทําซ้ําหรือลอกเลียนที่ไดบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตร

แตเนื่องจากขอเท็จจริงในคดีนี้แตกตางออกไปจากหลักทั่วไปที่ไดกลาวมา   การ
พิจารณาขอเท็จจริงในคดีจึงแตกตางออกไปดวย  ดวยเหตุนี้ ศาลจึงไดปฏิเสธหลักการที่ไดบัญญัติ
ไวในคดี Vornado  อันเนื่องมาจากวา คดี Vornado นั้นไดสรางมาตรฐานหรือหลักที่กวาง  แตอยาง
ไรก็ดี ศาลก็ไดนําเอาเหตุผลในคดีดังกลาวมาปรับใชกับคดีนี้  เหตุผลที่วานี้ก็ไดแก การยอมรับใน
การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะเปนอุปสรรคตอสาธารณชนในการนํา
ส่ิงประดิษฐไปลอกเลียนหรือนําไปใชหรือไม

ดังนั้น ศาลจึงไดอธิบายถึงเหตุผลดังกลาวนี้โดยสรุปวา การใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจะไมสามารถมีไดกับรูปรางของผลิตภัณฑที่ไดอางขอถือสิทธิไวใน
สิทธิบัตรการประดิษฐในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้134

1.หากรูปรางของผลิตภัณฑมีลักษณะดานประโยชนใชสอยในความหมายของสิทธิบัตร
การประดิษฐที่รูปรางดังกลาวไดถูกขอถือสิทธิไว (if the product configuration is functional within 
the context of the utility patent in which the product configuration is claimed) หรือ

2.หากรูปรางของผลิตภัณฑมีลักษณะดานการใชสอยในความหมายทั่วไปที่วาผูแขงขัน
ในตลาดการคาจําเปนที่จะตองใชรูปรางดังกลาวเพื่อการแขงขัน (if the product configuration is 
functional in the more general sense that competitors in the market generally need that 
configuration in order to compete)

                                                          
134 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.108.
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ดวยหลักการขางตน ศาลจึงไดปฏิเสธคํารองของจําเลย เพราะในคํารองของจําเลยไมได
แสดงถึงคุณลักษณะดานประโยชนใชสอยของแบบผลิตภัณฑผาใบบังแดด (awning design) ซ่ึงเปน
ประเด็นที่แทจริงของคดีนี้

จากหลักการในคดีขางตนไดเกิดคําถามขึ้นมาวา หากรูปรางของผลิตภัณฑไมมีลักษณะ
ดานประโยชนใชสอย (nonfunctinality) แลวจะหมายความวาไดรับความคุมครองในฐานะที่เปน 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการหรือไม  ในกรณีนี้ศาลไดวินิจฉัยวา หากรูปรางดังกลาวไมมี
ลักษณะดานการใชสอย        แตเปนรูปรางที่ขอถือสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐและเปนรูปรางที่
จําเปนตอผูแขงขันในทางการคาที่จะทําการลอกเลียนหรือทําซํ้าหรือจําเปนตอการใชส่ิงประดิษฐ
นั้นในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑเพื่อการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพในทางการคาแลว  
รูปรางนั้นก็ไมสามารถที่จะเปนเครื่องหมายการคาไดหลังจากที่สิทธิบัตรไดหมดอายุลง135

บรรทัดฐานของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดระบุไวอยางแจงชัดวา รูปรางที่ไดบรรยายใน
สิทธิบัตรควรที่จะใหสาธารณชนไดใชรูปรางนั้นหลังจากสิทธิบัตรสิ้นอายุโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ 
ทั้งสิ้นเพราะไมวารูปรางจะมีลักษณะเพื่อการใชสอยหรือไม ก็ไมมีความสําคัญแตอยางใด ถารูปราง
นั้นไดอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายสิทธิบัตร  ขอจํากัดใด ๆ ที่นํามาใชกับสาธารณชน      
ภายหลังจากที่สิทธิบัตรสิ้นอายุแลวเปนการทําใหสิทธิประโยชนที่เกิดแกสาธารณชนนั้นลดลง  ซ่ึง
ถือเปนการบอนทําลายความมุงหมายของกฎหมายสิทธิบัตร  ดวยเหตุนี้ ไดมีผูรวบรวมและ
วิเคราะหแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาฎีกาของศาลสหรัฐอเมริกา และไดสรุปใหเปนหลักที่เรียก
วา “Per Se Rule”136 ที่เปนการกลาวถึงกฎเกณฑที่จะนํามาพิจารณาวารูปรางผลิตภัณฑที่ไดถูก    
เปดเผยในสิทธิบัตรที่หมดอายุนั้นควรจะไดรับความคุมครองภายใต สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ หรือไม ดังตอไปนี้

1.สาธารณชนมีสิทธิอยางเต็มที่ในการใชขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดเปดเผยใน
สิทธิบัตรหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุลงแลว  แตเพื่อปกปองคานิยมหรือช่ือเสียงทางการคาของ    

                                                          
135 เชิงอรรถที่ 100 ของ Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything 

Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette 
Intellectual Property Law Review, p.16.

136 Ibid., p.19.
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ผูทรงสิทธิบัตรที่สรางสมมาจากการใชสิทธิบัตรดังกลาว  สาธารณชนที่นําขอมูลหรือรายละเอียด 
ดังกลาวไปใชจะตองระบุหรือแสดงลักษณะอยางใด ๆ อยางชัดเจนวาตนนั้นเปนผูผลิตสินคา  ความ
พยายามใดไมวาจะภายใตกฎหมายฉบับใด รวมทั้งกฎหมายเครื่องหมายการคาที่เปนกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง (federal trademark law) เพื่อสงวนไวซ่ึงสิทธิในสวนใดสวนหนึ่งที่ปรากฎใน          
รายละเอียดการประดิษฐ รูปเขียนหรือขอถือสิทธิหลังจากสิทธิบัตรไดหมดอายุถือเปนการขัดตอ
กฎหมายและความมุงหมายของกฎหมายสิทธิบัตร

2.กฎหมายของมลรัฐจะไมสามารถขยายการใหความคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิบัตร
ของรัฐบาลกลางได (federal patent law) แตมลรัฐตาง ๆ จะบังคับใชกฎหมายที่ตองการใหผูเปน  
เจาของเตรียมการใด ๆ ที่จําเปนในการทําใหสาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกตางของสินคา
ไดอยางชัดเจน

การนําหลัก Per Se Rule ไปใชจะไมเปนการขัดขวางตอการแสวงหาความคุมครอง   
ภายใตกฎหมายสิทธิบัตร  แมวาหลักการดังกลาวนั้นมีขึ้นเพื่อการขัดขวางการใหความคุมครอง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร  เพราะการใหความคุมครองตาม
กฎหมายสิทธิบัตรเปนการใหความคุมครองในลักษณะผูกขาดแกผูทรงสิทธิบัตรในอันที่จะใชหรือ
ทําดวยประการใด ๆ แกสิทธิบัตรของตนภายในระยะเวลาจํากัดหรือจะขัดขวางผูอ่ืนในการใชสิทธิ
บัตรของตนโดยมิชอบก็ไดดวย ไมวาจะกระทําขึ้นโดยมีเจตนาหรือไมก็ตาม  และหลักดังกลาวไม
ไดเปนหลักที่ทําใหผูทรงสิทธิบัตรปกปดขอมูลการประดิษฐหรือแบบผลิตภัณฑบางสวน เนื่องจาก
หวังวาจะนําสิ่งที่ไมเปดเผยนั้นไปขอรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ตอไป  ปญหานี้นั้นไดรับการแกไขโดยระบบการตรวจสอบสิทธิบัตรอยูแลว กลาวคือ ประการแรก 
กฎหมายสิทธิบัตรไดกําหนดคุณลักษณะของการเปดเผยการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ
ไวอยางเขมงวดอยูแลว  หากคําขอใดไมไดเปดเผยอยางถูกตอง  การประดิษฐหรือการออกแบบผลิต
ภัณฑนั้นก็ไมไดรับสิทธิบัตรอยูในตัว  และประการที่สอง เมื่อมีการกําหนดลักษณะของการเปดเผย
การประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่เขมงวดแลว  การเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรของผู
ประดิษฐหรือผูออกแบบก็ยิ่งตองเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อเปดเผยขอมูลที่จําเปนหรือขั้นต่ํา
เทานั้นในอันที่จะใหอยูในลักษณะดังกลาวมากที่สุด  และในสวนลักษณะภายนอกของการประดิษฐ
หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไมถูกเปดเผยก็จะนําไปขอรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการ ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาตอไป
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นอกจากนี้ Per Se Rule  ยังเปนหลักที่แกไขปญหาในเรื่องการนําลักษณะการใชสอย 
(Functionality) ไปปรับใชกับการวินิจฉัยการใหความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมาย
เครื่องหมายการคาของรูปรางผลิตภัณฑอีกดวย

2.3.2 ลิขสิทธิ์กับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

เปนที่ยอมรับกันวา ลิขสิทธิ์นั้นเปนสิทธิแหงทรัพยสินประเภทหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะทั่วไป
ดังนี้137

1.ลิขสิทธิ์เปนสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) คือเจาของมีสิทธิที่จะปองกันบุคคล
อ่ืนไมใหลอกเลียนงานของตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูทรงสิทธิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทํา
การบางอยางเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ที่ตนเปนเจาของ แตสิทธินี้ไมไดขยายไปถึงขนาดที่วาบุคคลอื่นจะ
สรางสรรคงานอยางเดียวกันไมได หากเขาทํางานนั้นขึ้นเองโดยไมไดทําซ้ําหรือลอกเลียนจากงาน
ของเจาของลิขสิทธิ์ แมวาในที่สุดผลงานนั้นจะปรากฎออกมาคลายคลึงหรือเหมือนกัน

2.ลิขสิทธิ์เปนสิทธิในทางทรัพยสิน (property right)  เหตุที่ยอมรับกันเชนนี้เพราะวา
ลิขสิทธิ์นั้นไดมาเมื่องานชิ้นหนึ่งไดถูกสรางสรรคขึ้นจากการใชสติปญญา ความรู ความสามารถ 
ความตั้งใจ พลังงานของผูสรางสรรค ไมวางานที่สรางสรรคออกมานั้นจะมีราคาตลาดที่สูงหรือต่ําก็
ตาม การใชความสามารถดังกลาวของตัวเองในการสรางสรรคงานยอมถือเปนสิ่งที่มีคาสําหรับ      
ผูสรางสรรค  ผูสรางสรรคจึงสมควรที่จะไดรับผลตอบแทนในการสรางสรรคงานดังกลาวนั้น ซ่ึงก็
คือ การมีลิขสิทธิ์ในงานของตนโดยมีวัตถุแหงสิทธิเปนอํานาจหวงกันมิใหผูอ่ืนมาละเมิดสิทธิ      
ทั้งหลายที่ตนมีอยู  ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้ยอมตองเปนสิทธิที่มีคา มีราคา อันจัดไดวาลิขสิทธิ์เปน  
ทรัพยสินนั่นเอง  เจาของลิขสิทธิ์สามารถนําทรัพยสินของตนนี้ไปแสวงหาประโยชนได เชน โอน
สิทธิของตนใหผูอ่ืนไปทั้งหมดหรือบางสวน หรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิของตน รวมทั้งสามารถ
ตกทอดเปนมรดกตอไปไดดวย

                                                          
137 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพนิติธรรม, พฤษภาคม 2539), หนา 20-25.
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3.ลิขสิทธิ์เปนสิทธิที่มีจํากัดเวลา เมื่องานสรางสรรคถูกกําหนดขึ้นใหอยูภายใตการ    
คุมครองโดยกฎหมายเพื่อเปนการตอบแทนการทุมเทกําลังกาย กําลังสติปญญาสรางสรรคงานขึ้น
มาของผูสรางสรรค เพราะกฎหมายเห็นวางานสรางสรรคดังกลาวเปนประโยชนตอสังคม และใน
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงประโยชนของสังคมที่จะไดใชงานนั้นดวย  อายุลิขสิทธิ์จึงถูกกําหนดไวดวย
เกณฑที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวานาจะเปนการตอบแทนที่พอสมควรในอันที่จะแสวงหาประโยชน
แกผูสรางสรรคงานนั้น  สวนจะเปนระยะเวลาเทาใดนั้นมักจะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางประเทศ
หรือกฎหมายภายใน  เมื่ออายุลิขสิทธิ์ส้ินสุดลงถือวางานนั้นตกเปนสมบัติสาธารณะที่ใคร ๆ ก็ใช
ประโยชนจากงานดังกลาวได

4.ลิขสิทธิ์เปนสหสิทธิ (multiple right) หมายความวา เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิอยูหลาย
ประการในงานชิ้นหนึ่ง เชน สิทธิในการทําซํ้า สิทธิในการดัดแปลง สิทธิในการเผยแพรตอ          
สาธารณชน เปนตน ดังนั้น เจาของลิขสิทธิ์อาจจะโอนหรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธินี้ทั้งหมดรวมกัน
หรือแยกกันก็ได

5.ลิขสิทธิ์แยกตางหากจากกรรมสิทธิ์ (independence of ownership) กรรมสิทธิ์เปน  
ทรัพยสิทธิซ่ึงมีวัตถุประสงคเปนตัวทรัพยและกรรมสิทธิ์จะติดไปกับตัวทรัพยเสมอ แตลิขสิทธิ์เปน
สิทธิเด็ดขาดอยางหนึ่งที่มีวัตถุแหงสิทธิเปนอํานาจหวงกันมิใหูอ่ืนเขามาใชสิทธิที่เจาของสิทธิมีอยู
แตเพียงผูเดียว การที่กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์เปนสิทธิคนละอยาง กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์จึงอาจแยก
กันอยูที่เจาของสิทธิแตละรายในทรัพยหนึ่งชิ้นก็ได

นอกจากการมีลักษณะเปนทรัพยสินแลว ลิขสิทธิ์ยังมีลักษณะเปนทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทหนึ่งดวยตามที่ปรากฎใน Article 2 (viii) ของอนุสัญญากอตั้งองคกรทรัพยสินทาง
ปญญาแหงโลก (World Intellectual Property Organization)138

ดังที่ไดกลาวขางตนวา การใหความคุมครองงานตามกฎหมายเปนเพราะการ   
ตอบแทนแกผูสรางสรรคในการใชความรูความสามารถและปจจัยอ่ืน ๆ หลายประการขางตนของ
ตนในการสรางสรรคงาน แตไมใชวางานทุกชิ้นที่ถูกสรางสรรคขึ้นจะสามารถไดรับความคุมครอง 

                                                          
138 สมพล พรพัฒนเลิศกุล, “งานอันเปนวัตถุแหงลิขสิทธิ์”, (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), หนา  22.
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จะตองมีการวิเคราะหวางานดังกลาวเปนงานที่อยูในองคประกอบพื้นฐานบางประการตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือไม  องคประกอบของงานลิขสิทธิ์ที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของไทยสรุปไดดังนี้คือ139

1.เปนการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea)
หลักกฎหมายลิขสิทธิ์เปนที่ยุติแลววา ส่ิงที่จะไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย

ลิขสิทธิ์นั้นอยางนอยตองเปนการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ไมใชเปนเพียงความคิด (idea) เทานั้น ทั้งนี้เพราะหลักกฎหมายทั่วไปถือวา สติปญญาและ
ความสามารถของมนุษยนั้นไมวาจะอยูในรูปความรู สัจธรรม แนวคิด หรือความคิด เมื่อไดส่ือความ
หมายตอผูอ่ืนไปแลวก็ยอมเปนอิสระแกผูอ่ืนนั้นที่จะใชสอยความรูความคิดเหลานั้นได จะมี        
ขอจํากัดอยูแตเมื่อสังคมเห็นเปนการสมควรที่ผลผลิตทางปญญาเหลานั้นจะดํารงคาแหงสิทธิ
ประโยชนแกผูผลิตเมื่ออยูในรูปของการสรางสรรค (creation) การประดิษฐ (invention) และการ 
คนพบ (discovery) ของเขา ดังนั้น ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไมไดคุมครองสิ่งที่เปนเพียงความคิด 
(idea) แนวคิด (concept) หรือแนวเรื่อง (plot, theme) ดังที่ปรากฎในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ 2537 ของไทย140 ที่มีที่มาจากขอตกลง TRIPs Article 9 (2)141

2.เปนการแสดงออกโดยชนิดของงานที่กฎหมายยอมรับ (type of work)
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ของไทยไดกําหนดชนิดของงานที่

กฎหมายใหความคุมครองไววา ไดแก งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม           
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป

                                                          
139 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หนา 86 - 119.
140 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 บัญญัติวา

“ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรค…ไมวางานดังกลาวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด  การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือข้ันตอน กรรม
วิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร”

141 Article 9 (2) of TRIPs : “Copyright protection shall extend to expressions and not to 
ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such”
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แบบอยางใด โดยมีมาตรา 4 จํากัดความหมายของงานในแตละประเภทไว  อนึ่ง ในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ผูเขียนจะไมขอกลาวถึงงานทุกประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว แตจะขอกลาวแตเฉพาะที่เกี่ยว
ของกับ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ เทานั้น

3.เปนการสรางสรรคโดยตนเอง (originality)
หลักเรื่อง originality นี้เปนหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยูในกฎหมายของประเทศ

ตาง ๆ  เชน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซ่ึงไดใหความหมายวา งานที่จะไดรับลิขสิทธิ์นั้น
จะตองมีที่มาหรือมีตนกําเนิดจากผูสรางสรรคโดยไมไดลอกมาจากงานผูใด เปนการทําขึ้นโดย       
ผูสรางสรรคทุมเท ความรู วิจารณญาน ฝมือ แรงงานหรืออ่ืน ๆ ของตนลงไปในระดับหนึ่งจนอาจ
ถือไดวาเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดงานนั้นขึ้นได  ปจจัยเร่ืองคุณภาพ (quality) หรือความใหม 
(novelty) ของงานจึงไมใชสาระสําคัญของการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ เพราะการสรางสรรคงานของมนุษย
แตละคนมีความแตกตางกันและความหมายของงานตอผูสรางสรรคแตละคนก็มีความแตกตางกัน
ดวย แมงานเดียวกันแตใชบุคคลคนละคนทําก็แตกตางกันได เพราะในบุคคลแตละคนอาจมีมุมมอง
และแนวคิดของของสิ่งเดียวกันตางไปได  ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงไมบัญญัติใหงานที่สรางสรรคออก
มาได ตองเหมือนหรือมีลักษณะอยางเดียวกันทุกตอน ทุกภาพ ทุกตารางนิ้ว แตตองการเพียงแคการ
สรางสรรคงานนั้นตองเปนการสรางสรรคงานที่เกิดจากความคิดของผูสรางสรรคเองเทานั้น

4.เปนงานที่ไมขัดตอกฎหมาย (non-illegal work)
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ปจจุบันไมวาจะเปนของไทยและประเทศอื่น ๆ ยังคงมี

ความไมชัดเจนในตัวบทกฎหมายเองวาสิ่งที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรม เชน ลามกอนาจาร บอนทําลายความมั่งคงของชาติ เปนตน จะเปนงานที่ได
รับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม ซ่ึงตางจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 
มาตรา 8 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2535 (แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 9 ที่ไดบัญญัติไว
อยางชัดเจน

ดังนั้น แนวทางในการพิจารณาวางานอยางใดเปนงานที่ฝาฝนตอประโยชน
แหงสังคมนั้นนาจะดูไดจากกฎหมายที่เกี่ยวของนั่นเอง  โดยเฉพาะกฎหมายในสวนอาญาที่บัญญัติ
วาการกระทําอยางใดตองหามตามกฎหมาย การสรางสรรควัตถุแหงลิขสิทธิ์อยางหนึ่งอาจเปนการ
กระทําที่กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวก็ได ฉะนั้น ในเมื่อกฎหมายในเรื่องหนึ่ง
เอาผิดเอาโทษแกผูกระทําในทางอาญาแลว ก็ยอมไมมีเหตุผลอยางใดที่กฎหมายอีกเรื่องหนึ่งจะไป
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คุมครองสิทธิในทางแพงใหแกเขา  นอกจากนั้น การที่มีกฎหมายอื่น ๆ เอาผิดเอาโทษแกการกระทํา
บางอยางอยูแลวในขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลใชบังคับ ก็นาจะเห็นความมุงหมายของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นั้นไดวาไมประสงคจะใหความคุมครองแกงานหรือการกระทําที่กฎหมายอื่นไมรับรองอยู
แลว142 ดังที่มีคําพิพากษาฎีกาที่ 3705/2530 ยืนยันหลักการนี้

ลักษณะของ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ ในขอ 2.2.2 ที่จะนํามาพิจารณา
วาสามารถจัดเปน “งาน” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม ก็ไดแก สี รูปรางของผลิตภัณฑ ฉลาก การ
โฆษณา เสียง และการตกแตงสถานที่ใหบริการ

สําหรับสวนประกอบของสินคาท่ีเปนสีนั้น ประเภทของ “งาน” ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ใกลเคียงกับสี แตไมอาจถือเปนงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได คือ งานศิลปกรรมประเภท
งานจิตรกรรมจากคํานิยามในมาตรา 4 “งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวย
เสน แสง สีหรือส่ิงอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลาย
อยาง” ตามความเขาใจทั่วไป งานจิตรกรรม คือภาพวาด ซ่ึงหมายถึงงานสรางสรรคในลักษณะสอง
มิติที่สรางบนแผนวัสดุใดใหปรากฏเปนรูป โดยอาจจะมีแตลายเสนหรือมีเเสงหรือสีหรือส่ิงอื่น 
หรือพื้นผิววัสดุมาเปนสวนประกอบดวยก็ได สวนวัสดุที่รองรับงานนั้นจะเปนผา กระดาษ หรือไม 
หรือส่ิงอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ไดไมใชสาระสําคัญ143  เชน ภาพวาดดวยสีน้ํามันหรือ
ดวยดินสอ ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมจึงตองเปน “รูปทรง” (configuration) ไมวาจะ
เปนภาพวาด เปนรูประบายสี (painting) หรือภาพเขียนเปนรูป (drawing) ที่ปรากฎบนพื้นระนาบ
ดวยการใชเสน แสง สีหรือส่ิงอื่น เนื้อหาหรือลักษณะเฉพาะคือรูปทรงที่ไมจํากัดวาตองเปนรูปทรง
ของคน สัตวหรือส่ิงของตามธรรมชาติหรือของสมมติจากจินตนาการในเรื่องราวตาง ๆ เชน ทาง
ศาสนา   เปนตน144

                                                          
142 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หนา 117.
143  แกวสรร  อติโพธ์ิ ,  ความรู เกี่ ยวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ  ของชมรมนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญศิลป, 27 มิถุนายน 
2527), หนา 20.

144 ภูมิพันธ บุญนาจเสวี, “วัตถุแหงลิขสิทธิ์ : ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของ “งาน”,
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2531), หนา 105.
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สวนประกอบของสินคาที่มีลักษณะเปนสีนั้น แมจะปรากฎบนพื้นระนาบใด ๆ ก็
ตามของสินคา  แตไมไดแสดงออกมาใหมีลักษณะเฉพาะของงานที่เปนรูปทรงอยางงานจิตรกรรม
ได    กลาวคือ ไมไดมีการวาดหรือเขียนรูปใด ๆ ออกมาบนพื้นระนาบ เปนเพียงแตการระบายสีบน
พื้นวัสดุ เพื่อสรางความเชื่อมโยงกับตัวสินคาเทานั้น ซ่ึงสีนั้นอาจจะเปนสีเพียงสีเดียวหรือหลาย ๆ 
สีมาผสมรวมกันเปนสีเดียวหรือกลุมของสี และไมไดมีการใชสัญลักษณอ่ืนใดอีก เชน คําหรือกลุม
คําหรือรูปประดิษฐหรือรูปภาพนอกเหนือจากการใชสีดังกลาว  ดังนั้น สวนประกอบของสินคาที่มี
ลักษณะเปนสี จึงไมสามารถไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ได

สําหรับ สวนประกอบของสินคาท่ีมีลักษณะเปนตัวสินคาหรือรูปรางของสินคานั้น 
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สวนประกอบของสินคาประเภทนี้นั้นสามารถไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑได เพราะเปนความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ แตคุณลักษณะดังกลาวก็สามารถจัดเปนงานศิลปกรรมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไดเชนเดียวกัน  แตจะเปนงานศิลปกรรมประเภทใดนั้น แลวแตวาตนรางแนวคิดสรางสรรค
นี้มีลักษณะที่อาจเขาขายงานประเภทใด  เชน       ถาตนรางแนวคิดสรางสรรคนี้มีลักษณะสองมิติ
ที่ปรากฎเปนภาพวาดที่สมบูรณแลว เนื้อหาแนวคิดสรางสรรคนี้อาจเปนงานจิตรกรรม        แมวา
ภายหลังจะไดทดลองสรางหุนจําลองแบบผลิตภัณฑตามตนรางภาพวาดก็ตาม       ถือไดวาเปนการ
ดัดแปลงงานจิตรกรรมจากลักษณะสองมิติเปนสามมิติ  ตัวอยางเชน นาย ก. ออกแบบรูปรางและ
ลวดลายแจกัน ซ่ึงมีลักษณะแปลกใหมและสวยงามจนไดภาพวาดที่แสดงถึงรูปรางและลวดลาย
แจกันตรงตามจินตนาการของผูออกแบบ เพื่อนําไปเปนตนแบบในการผลิตแจกัน ภาพวาดรูปราง
และลวดลายแจกันจึงเปนแบบผลิตภัณฑอันอาจขอรับสิทธิบัตรไดตามกฎหมาย และในเนื้อหาของ
ภาพวาด    รูปรางและลวดลายแจกันเปนงานจิตรกรรม ภาพวาดรูปรางและลวดลายแจกันจึงอาจได
รับความคุมครองซ้ําซอนจากกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ถาตนรางแนวคิดสรางสรรคมีลักษณะสามมิติที่ปรากฎเปนรูปทรงสมบูรณเกี่ยว
กับปริมาตรที่ สัมผัสและจับตองได  โดยเนื้อหาของรูปทรงเกี่ ยวกับปริมาตรนี้ เปนงาน    
ประติมากรรม145 เชน นาย ข. ออกแบบรูปรางและลวดลายกระเปายานลิเพาไปพรอมกับสรางสรรค
กระเปายานลิเพาที่เปนแบบทดลองไปดวย จนไดตนแบบรูปรางและลวดลายกระเปายานลิเพาที่

                                                          
145 มาตรา 4 วรรค 6 (2) แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ของไทย “งานประติมากรรม ได

แกงานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได”
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สมบูรณสวยงาม รูปรางและลวดลายกระเปายานลิเพาเปนแบบผลิตภัณฑที่อาจขอรับสิทธิบัตรได 
และเนื้อหาตนแบบรูปทรงกระเปายานลิเพาเปนงานประติมากรรม ตนแบบรูปรางและลวดลาย
กระเปายานลิ เพาจึงอาจได รับความคุมครองซ้ําซอนจากกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์                 
เชนเดียวกัน146

นอกจากนี้ หากมีการนําเอางานที่เปนงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมมาประยุกต
เพื่อใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงาน เชนนําไปใชสอย นําไป  
ตกแตงวัสดุหรือส่ิงของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคาแลว ถือวา งานใหม
นั้นเปนงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกตตามมาตรา 4 วรรค 6 (7) ตางหากจากงานจิตรกรรม
หรือประติมากรรมเดิม ซ่ึงงานศิลปประยุกตในตัวเองไดแสดงถึงความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ และสามารถนํามาปรับใชกับผลิตภัณฑในฐานะแบบผลิตภัณฑที่
อาจขอรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

อยางไรก็ดี แมวาอาจเกิดการใหความคุมครองซ้ําซอนกันแกการออกแบบผลิตภัณฑโดย
กฎหมายสิทธิบัตรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑและกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานศิลปประยุกต  
แตก็มิไดหมายความวาการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรทุกกรณีจะเปนงาน             
ศิลปประยุกตตามกฎหมายลิขสิทธิ์  หรืองานศิลปประยุกตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกกรณีจะเปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตร  เนื่องจากเนื้อหาของการออกแบบผลิตภัณฑตาม
กฎหมายสิทธิบัตร โดยสภาพแลวมีหลักเกณฑบางสวนที่แตกตางจากงานศิลปประยุกตตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  ทําใหบางกรณีที่สภาพเนื้อหาของงานอาจมิไดรับความคุมครองซ้ําซอน เปนเพียงกรณีที่
อาจไดรับความคุมครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตร หรือในฐานะงาน
ศิลปประยุกตตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงอยางเดียว147

อนึ่ง หากเกิดความคุมครองซ้ําซอนขึ้นแลวยอมเกิดคําถามตามขึ้นมาวาแลวเจาของงาน
ดังกลาวสามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับเลยหรือไม เพราะหากพิจารณาความ

                                                          
146 สุกัญญา รุงทองใบสุรีย, “ปญหาการใหความคุมครองซ้ําซอนแกการออกแบบผลิต

ภัณฑ”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2534), 
หนา 14.

147 เร่ืองเดียวกัน, หนา 16.
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มุงหมายของการใหความคุมครองตามกฎหมายทั้งสองแลวจะเห็นวามีความมุงหมายเดียวกัน คือ 
สังคมเห็นวางานที่เกิดจากความคิด สติปญญาของมนุษยดังกลาวเปนงานที่มีประโยชนตอสังคมโดย
สวนรวม ผูเปนเจาของหรือผูสรางสรรคจึงสมควรที่จะไดรับสิ่งตอบแทนกลับคืนไป ดังนั้น 
กฎหมายจึงกําหนดระยะเวลาการคุมครองภายใตกฎหมายทั้งสองฉบับตางกัน กลาวคือ ตามกฎหมาย
สิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑมีระยะเวลาการคุมครอง 10 ป สําหรับงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกตมี
อายุ 25 ปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น  แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระยะเวลาดังกลาว ให
ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปนับแตไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรกตามมาตรา 22 หรือมีอายุตลอดอายุของ   
ผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอีกเปนเวลา 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายตามมาตรา 19 ดังนี้ 
จะเห็นไดวา อายุการคุมครองลิขสิทธิ์แตกตางจากอายุการคุมครองสิทธิบัตร ซ่ึงหมายความวาหากมี
การใหงานอยางเดียวกันไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ดวยจะทําใหผูเปน
เจาของหรือผูสรางสรรคอางสิทธิ์ในงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาใชกีดกันสังคมไมใหใชประโยชน
จากงานดังกลาวหลังจากที่อายุการคุมครองตามกฎหมายสทิธิบัตรไดหมดลง สิทธิของสังคมในการ
ใชงานดังกลาวเพื่อแสวงหาประโยชนก็ชาลงไปอีก อันทําใหเกิดผลเสียหายแกสังคมในที่สุดดวย  
ดวยเหตุนี้ การพิจารณาวาแบบผลิตภัณฑสินคาหรือตัวสินคาใดจะเปนงานที่ไดรับความคุมครอง    
ซํ้าซอนหรือไม ควรมีเกณฑการพิจารณาที่แนชัด ซ่ึงในปจจุบันมีความเห็นอยู 2 ทางที่แตกตางกัน148

ความเห็นที่หนึ่ง เห็นวา แบบผลิตภัณฑสินคาเปนงานลิขสิทธ์ิ จึงควรไดรับความ        
คุมครองลิขสิทธ์ิในฐานะของงานบางประเภทได ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

1.แผนแบบ (design) ของผลิตภัณฑนาจะตองดวยลักษณะทางจิตรกรรม (drawings) ตาม
ความหมายในกฎหมายลิขสิทธิ์คือ งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สีหรือส่ิงอื่นอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง เพราะแผนแบบก็มีลักษณะ
เปนรูปทรงสองมิติที่ประกอบดวยลายเสนที่อาจแสดงถึงรูปทรงสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ หรือ
สวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ

2.ในบางกรณีแผนแบบ (design) ของผลิตภัณฑอาจจัดเปนงานประเภทงานภาพถาย ถา
หากวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ และมีการสรางภาพออกมาทาง
เครื่องพิมพ เพราะกฎหมายใหความหมายของงานภาพถายวา ไดแก งานสรางสรรคที่เกิดจากการใช

                                                          
148 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หนา 98 - 102.
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เครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ
หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น

3.สวนตัวผลิตภัณฑสินคา (เชน กลองถายรูป นาฬิกา ฯลฯ) อาจจะจัดเปนงาน
ประติมากรรม (sculpture) ได เพราะกฎหมายใหความหมายวา ไดแกงานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยว
กับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได และถาผลิตภัณฑสินคาเปนงานลิขสิทธิ์ประเภทประติมากรรมได 
กฎหมายก็ยังใหรวมทั้งภาพถายและแผนผังของงานนั้นเปนงานลิขสิทธิ์ดวย

4.แบบผลิตภัณฑก็ดี ตัวผลิตภัณฑสินคาก็ดี นาจะเปนงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม
ชนิดตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนได แมจะมีขอโตแยงเกี่ยวกับความสวยงามในเชิงศิลป ทั้งนี้ เพราะ
กฎหมายบัญญัติไววา งานศิลปกรรมเปนงานลิขสิทธิ์ไมวาจะมีคุณคาทางศิลปหรือไม

ความเห็นที่สอง เห็นวา แบบผลิตภัณฑสินคาไมเปนงานลิขสิทธิ์ จึงไมไดรับความ      
คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

1.แบบผลิตภัณฑสินคาหรือตัวสินคาเอง ไมใชงานประเภทศิลปกรรมในความหมายของ
กฎหมายลิขสิทธิ์เสมอไป กลาวคือ ตองพิจารณาวามีลักษณะเปนศิลปกรรมหรือไมดวย เชน         
ผลิตภัณฑบางอยางอาจไมมีลักษณะของศิลปกรรมเลยก็จะไมเปนงานลิขสิทธิ์ และไมตองพิจารณา
ตอไปวาเปนจติรกรรม ประติมากรรม หรืออ่ืน ๆ หรือไม (งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
หมายความวา งานสรางสรรคประเภท…..ศิลปกรรม….)

2.การที่กฎหมายบัญญัติวา “ทั้งนี้ ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปหรือไม” 
นั้น ไมไดหมายความวา ไมตองมีลักษณะทางศิลปกรรมเลย หากแตมีความมุงหมายเพื่อไมตองนํา
เอาระดับความสวย ความไพเราะ หรือคุณคาทางสุนทรียภาพอื่น ๆ มาพิจารณาเนื่องจากบคุคลจะ
เห็นแตกตางกันได

3.ในทางนโยบาย ถาใหความคุมครองแกแบบผลิตภัณฑสินคาทุกอยางภายใตกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ผูบริโภคอาจไดรับผลกระทบ เพราะการผลิตสินคาเลียนแบบจะทําไมไดตามกฎหมาย เชน 
ในกรณีที่สินคาตนแบบขาดตลาดหรือขายในราคาสูงมาก  แตกฎหมายลิขสิทธิ์ไมมีมาตรการการ
อนุญาตเชิงบังคับใหผูอ่ืนใชสิทธิเลย (compulsory licensing)
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4.มีกฎหมายสิทธิบัตรใชบังคับการออกแบบผลิตภัณฑอยูแลว เชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ 
388/2509, 353/2510 ซ่ึงศาลเห็นวาการขอความคุมครองสิทธิในแบบกระบอกไฟฉายเปนเรื่องสิทธิ
เปเตนท ซ่ึงขณะนั้นยังไมมีกฎหมายรับรอง (ศาลไมไดกลาวถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ซ่ึงขณะนั้นใชบังคับ
อยูแลวเลย ซ่ึงอาจเปนเพราะโจทกไมไดอางถึง)

5.มีแนวทางคําพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกาและแนวทางการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ของ Copyright Office ในสหรัฐอเมริกาวาจะไมใหความคุมครองลิขสิทธิ์แกส่ิงที่ใชประโยชน 
(utility) แตสถานเดียว แมจะมีการออกแบบแปลกตาหรือดึงดูดสายตาก็ตาม จะไมถือเปน work of 
art เชนดังที่ตัดสินในคดี Esquire v. Ringer 591 F.2d 769 (D.C.Cir.) (1979) กรณีโคมไฟถนน ซ่ึง
โจทกขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์แตสํานักงานลิขสิทธิ์ปฏิเสธ ศาลเห็นวารูปรางของโคมไฟทั้งอันมีเพื่อ
การใชงาน (functional) เทานั้น จึงปฏิเสธการมีลิขสิทธิ์ในวัตถุช้ินนี้  แตถามีสวนที่เปนลักษณะทาง
ศิลป (artistic features) ที่สามารถแยกจากสวนอื่น ๆ (separately) และแยกใชไดโดยลําพัง 
(independently) แลว สวนที่มี artistic features นั้นเปนงานลิขสิทธิ์ได เชน ลวดลายดอกไมที่เกาอี้ 
ฐานโคมไฟเปนรูปผูหญิงรายรํา  Mazer v. Stein 347 U.S. 201, หัวเข็มขัดที่ออกแบบดวยแนวคิดบาง
อยางทางศิลป Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980)  แม    
ส่ิงเหลานี้จะผลิตเปนจํานวนมาก ๆ เปนอุตสาหกรรมก็ตาม

สําหรับประเทศไทยไดปรากฎคําพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 ไดวินิจฉัยถึง ปญหาวาแบบ
ผลิตภัณฑสินคาจะถือเปนงานลิขสิทธิ์หรือไมนั้นดังนี้149

“แบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร คาเดท เปนงานสรางสรรคอัน
เกิดจากการนําเอาการสรางแบบพิมพรูปลักษณะของปากกาและแบบแมพิมพซ่ึงเขียนดวยลายเสน
ประกอบเปนรูปทรงอันเขาลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสรางแมพิมพกับหุน
จําลองของปากกาดังกลาว ซ่ึงเปนงานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได 
อันเขาลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมาประกอบเขาดวยกันและสรางขึ้นเปนปากกา
เพื่อนําไปใชประโยชนในการขีดเขียนและเพื่อประโยชนทางการคา อันเปนประโยชนอยางอื่นนอก
เหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกลาว งานสรางสรรคแบบ

                                                          
149 เร่ืองเดียวกัน, หนา 103-105.
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ปากกาทั้งสองแบบจึงเปนงานศิลปประยุกต อันอาจไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2521 ทั้งนี้ไมวาจะมีคุณคาทางศิลปหรือไม หากปรากฎวางานนั้นผูสรางสรรคไดทําหรือกอให
เกิดงานนั้นดวยความคิดริเริ่มของตนเองโดยมิไดทําซํ้าหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน
โดยไมไดรับความอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  ขอนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปากกาแคนดี้ 
คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร คาเดทกับปากกาลูกล่ืนแบบตาง ๆ ที่ฝายจําเลยสงศาลเปน    
วัตถุพยานแลว ก็จะเห็นไดวาปากกาทั้งสองแบบดังกลาวของโจทกทั้งสี่มีรูปลักษณะแตกตางจาก
ปากกาที่ฝายจําเลยสงศาลโดยเฉพาะที่ฝายจําเลยอางวา โจทกทั้งสี่ออกแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค 
โดยเลียนแบบปากกาเวิรกชอพตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.5 และออกแบบปากกาแลนเซอร คาเดท 
โดยเลียนแบบปากกา Mon Ami และ Nestler ตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.10 และ ว.ล.19 นั้น ปรากฎ
วา……………

จึงเห็นไดชัดแจงวารูปลักษณะของปากกาแคนดี้ คอมแพค แตกตางจากปากกาเวิรกชอพ
ตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.5 และปากกาแลนเซอร คาเดท แตกตางจากปากกาตามวัตถุพยานหมาย     
ว.ล.10 และ ว.ล.19 จึงฟงไมไดวา โจทกทั้งสี่ออกแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค โดยเลียนแบบปากกา
เวิรกชอพ และออกแบบปากกาแลนเซอร คอมแพค โดยเลียนแบบปากกาตามวัตถุพยานหมาย ว.ล. 
10 และ ว.ล.19 แตถือไดวาแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร คาเดท เปนงานที่สราง
ขึ้นมาโดยความคิดริเร่ิมขึ้นเอง  งานออกแบบปากกาทั้งสองแบบดังกลาว ซ่ึงรวมงานสรางแบบพิมพ
รูปลักษณะของปากกา แบบแมพิมพ หุนจําลอง และแมพิมพปากกา จึงเปนศิลปกรรมประเภทงาน
ศิลปประยุกต ซ่ึงเกิดจากการนําเอางานจิตรกรรมและประติมากรรมมารวมกัน………………..”

คําวินิจฉัยในประเด็นการเปนงานลิขสิทธิ์ตามคําพิพากษาฎีกานี้จะมีผลกระทบที่สําคัญ
ยิ่งตอการมีลิขสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ อันอาจตั้งขอสังเกตไดดังนี้ คือ

1.คําพิพากษาฎีกานี้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ฉะนั้น งานที่พิพาทจึง
เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายดังกลาว  แตหลักกฎหมายที่ศาลฎีกาใชในการวินิจฉัยปญหานี้ก็ยัง
มีอยูเชนเดิมในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (มาตรา 4)  ฉะนั้น งานที่มีลิขสิทธิ์ประเภทนี้ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 ก็จะยังคงไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์อยูตอไปตามพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทั้งนี้ตามมาตรา 78 (บทเฉพาะกาล) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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2.แนวคําพิพากษาของศาลในการคุมครองแบบผลิตภัณฑสินคาจึงขยายวงกวางออกไป
กวาเดิมมากจากที่เคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 388/2509 และ 353/2510 วาการคุมครองแบบ
ผลิตภัณฑสินคาตามฟอง (กระบอกไฟฉาย) เปนเรื่องของสิทธิเปเตนท (สิทธิบัตร)

3.หากยอมรับกันวาแบบปากกาลูกล่ืนตามคดีนี้เปนงานลิขสิทธิ์ เพราะเปนศิลปกรรม
ประเภทงานศิลปประยุกต  ซ่ึงเกิดจากการนําเอางานจิตรกรรมและประติมากรรมมารวมกัน ก็นาคิด
วาแบบผลิตภัณฑสินคาอื่น ๆ อีกมากมายก็นาจะเขาขายเปนศิลปประยุกตในลักษณะเดียวกันได เชน 
กระเปา กลองถายภาพ เกาอี้ ฯลฯ เพราะผลิตภัณฑทั้งหลายกอนจะผลิตออกเปนสินคาก็จะตองมีการ
ออกแบบเปนลําดับขั้นทั้งในรูปสองมิติ (แบบพิมพผลิตภัณฑ แบบแมพิมพ) และสามมิติ (หุนจําลอง
ผลิตภัณฑและแมพิมพ) และเจาของผลิตภัณฑก็จะอางวาแบบผลิตภัณฑนั้นมีการออกแบบโดยมุงให
มีรูปลักษณที่สามารถดึงดูดสายตาหรือความนิยมชมชอบจากผูซ้ือและสามารถนําไปใชสอยเปน
ประโยชนได จึงเขาขายเปนงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกตได ดังที่พยานโจทกเบิกความในคดี
นี้  ดังนั้น เจาของแบบผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ ก็จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย
ไมจําเปนตองขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเลย

4.ลักษณะของงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมหรือประติมากรรมนั้น กฎหมายไดให
ความหมายไวแลวและมีหลักเกณฑอยูดวยวาไมวาจะมีคุณคาทางศิลปหรือไม ขอที่ควรพิจารณาก็คือ 
การที่กฎหมายวางหลักเกณฑวาไมวางานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไมนั้น
จะหมายความไปถึงการที่งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ นั้นไมตองมีลักษณะของศิลปกรรมไปเลย
หรืออยางไร ตัวอยางเชน การที่จะพิจารณางานสิ่งใดเปนงานศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม
นั้นจะพิจารณาแตเพยีงวาสิ่งนั้นเปน “งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตอง
ได” เทานั้นหรือ  ถาพิจารณาเพียงแคนั้น อิฐบล็อกปูพื้นที่มีรูปทรงเรขาคณิตก็คงจะเปน
ประติมากรรมไดเชนเดียวกับรูปปนปูนพลาสเตอรเทพธิดา  จึงเห็นวางานศิลปกรรม (artistic work) 
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นยังตองมีลักษณะทางศิลปะอยูดวย  แมวาจะไมตองพิจารณาเรื่องคุณคาทาง
ศิลปะ (artistic value) ก็ตาม เพราะการประเมินคุณคาทางศิลปะอาจไมจําเปนสําหรับงานศิลปกรรม
ประเภทเฉพาะที่กฎหมายลิขสิทธิ์จัดใหเปนงานศิลปกรรม เพราะถือวามีลักษณะทางศิลปะอยูในตัว
แลว ไดแก งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม งานภาพถาย และงานภาพประกอบ  แตสําหรับงาน
ศิลปกรรมประเภททั่วไปอยางงานจิตรกรรม และงานประติมากรรมนั้น การพิจารณาถึงลักษณะทาง
ศิลปะนาจะเปนปจจัยสําคัญในการชี้วางานใดเปนงานจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมดวย ฉะนั้น 
หากปรับดวยหลักเกณฑการพิจารณาอยางนี้ แบบพิมพเขียวของผลิตภัณฑ อาจจะไมถือเปนงาน
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จิตรกรรมแมวาจะเปนรูปทรงที่ประกอบดวยเสน เพราะไมมีลักษณะทางศิลปะแขนงจิตรกรรม  แต
เปนวิธีการแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑทางสื่อสองมิติเพื่อประโยชนในกระบวนการผลิตตอไป 
โดยนัยเชนเดียวกัน ตัวผลิตภัณฑสําเร็จรูปบางอยางที่มีรูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและ       
จับตองได ก็อาจจะไมถือเปนงานประติมากรรม เพราะไมใชวัตถุทางศิลปะอะไร  หากแตเปนวัตถุที่
ทําขึ้นเพื่อการทํางานในตัวเอง (functional) หรือเพื่อใหคนใชสอย อยางไรก็ดี เปนไปไดวาผลิตภัณฑ
บางชนิดอาจมีลักษณะทางศิลปะเปนสาระสําคัญดวย  ซ่ึงในกรณีเชนนั้นอาจถือเปนงานศิลปกรรม
ไดโดยเฉพาะเมื่อสามารถแยกแยะสวนที่เปนงานศิลปะออกจากสวนอื่นของผลิตภัณฑไดอยาง       
ชัดแจง เชน การสรางสรรคประติมากรรมเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑบางชนิด เชน โคมไฟ   
น้ําพุ นาฬิกา เปนตน

5.ในคดีนี้ ศาลคงเห็นวาการคุมครองโจทกดวยกฎหมายลิขสิทธิ์นาจะเปนธรรมและเปน
ไปไดในทางกฎหมายมากที่สุด แมวาอาจจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเปนงานลิขสิทธิ์ของวัตถุในคดีนี้
อยูบาง  เพราะการจะใหการคุมครองดวยกฎหมายสิทธิบัตรก็เปนไปไมไดเนื่องจากโจทกไมได     
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ คร้ันจะคุมครองโจทกดวยหลักกฎหมายละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังที่โจทกอางมาในคําฟองดวย ก็อาจจะติดปญหาวา “สิทธิ” อยาง
ใดของโจทกที่ถูกทําใหเสียหายถาจะบอกวาแบบปากกานั้นไมใชงานลิขสิทธิ์ ทั้งปญหาวาสิทธินั้นมี
กฎหมายรับรองหรือไมดวย ในตางประเทศปญหาทํานองคดีนี้อาจจะอยูภายใตกฎหมายวาดวยการ
แขงขันอันไมเปนธรรม (unfair competition law)

ดังนั้น โดยพ้ืนฐานแลวลักษณะของสวนประกอบของสินคาประเภทรูปรางของสินคา
หรือตัวสินคาหรือแบบผลิตภัณฑ หากมีลักษณะที่เนนประโยชนการใชสอยที่จะเปนอุปสรรคตอผู
อ่ืนในการแขงขันทางการคา สวนประกอบของสินคาประเภทนั้นยอมไมไดรับความคุมครองอยาง
เปนเครื่องหมายดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน  แตจะไดรับความคุมครองอยางเปนสิทธิบัตรออกแบบ   
ผลิตภัณฑหรือไมก็คงจะตองพิจารณาอยางตามกฎหมายสิทธิบัตร  นอกจากนั้น รูปรางของสินคา   
ดังกลาวก็อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไดหากเปนงานศิลปกรรมประเภทงาน    
ศิลปประยุกตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การพิจารณาไมใชพิจารณางานทั้งหมดหรือรูปรางทั้งหมดแลว 
เมื่อปรากฎวางานดังกลาวมีลักษณะเพื่อการใชสอยมากกวาความงามทางศิลปะแลวก็ถือวาไมใชงาน
ลิขสิทธิ์นั้นไมถูกตอง แตตองพิจารณาวางานดังกลาวสามารถแยกสวนที่เปนศิลปะออกจากภาคสวน
อ่ืนของผลิตภัณฑไดอยางชัดแจงหรือไม (แมจะมีลักษณะดานการใชสอยของตัวรูปราง  แตก็แสดง
ถึงความงามทางศิลปะของสวนนั้นได เชนขาตั้งโคมไฟที่เปนรูปปนหรือรูปแกะสลัก) หากสามารถ
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ทําไดแลว และสวนนั้นก็มีลักษณะทางศิลปะอยูในตัว งานนั้นก็สมควรที่จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์เชนเดียวกันดวย

แตการไดรับความคุมครองนี้ ระยะเวลาการคุมครองควรจะแตกตางกันในแตละกฎหมาย
ที่ใหความคุมครอง กลาวคือ สวนที่เปนศิลปะที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ก็ควรได
รับเฉพาะสวนดังกลาว จะนําไปเกี่ยวพันกับงานทั้งหมดไมได สําหรับสวนที่ไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตร ก็ควรไดรับความคุมครองเฉพาะสวนตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายคือ 
10 ปเทานั้น  แมระยะเวลาของกฎหมายสองฉบับจะมีการเหล่ือมลํ้ากัน ไมนาจะมีปญหาในทาง
ปฏิบัติ  ในกรณีที่เกิดการลวงละเมิดสิทธิในรูปรางของสินคา คงตองมีการพิจารณาวาสวนใดที่ไดมี
การลวงละเมิดแลวพิจารณาเปนสวน ๆ ไป

สําหรับ สวนประกอบของสินคาประเภทฉลาก การที่จะถือฉลากเปนงานประเภทหนึ่ง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไมนั้น ยอมตองพิจารณาถึงองคประกอบตามกฎหมายลิขสิทธิ์เชนเดียวกับ
งานอื่น ๆ แตจะจัดเขาเปนงานใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของฉลากนั้นวามีลักษณะใด เชนเปนงานที่  
สรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สีหรือส่ิงอื่น ๆ บนวัสดุก็เปนงานจิตรกรรม หรือหาก
สรางสรรคภาพบนฉลากดวยการพิมพก็เปนงานภาพพิมพ หรือเกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพ
โดยใหแสงผานเลนสไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะหรือดวยกรรมวิธีใด ๆ 
อันทําใหเกิดภาพขึ้นก็เปนงานภาพถาย หรือหากเปนงานที่กลาวมาชนิดใดชนิดหนึ่งดังกลาวที่นํามา
ใชประโยชนอยางอื่น เชนนําไปใชสอย หรือนําไปตกแตงวัสดุหรือส่ิงของอันเปนเครื่องใชหรือนํา
ไปใชเพื่อประโยชนทางการคา งานนั้นก็ถือเปนงานศิลปประยุกตขึ้นมาอีกอยางหนึ่งตางหาก  แต
การคุมครองลิขสิทธิ์ในฉลากถือวาเปนการคุมครองเฉพาะสวนที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เทานั้น150 ไมรวมไปถึงสวนอื่น ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนฉลาก

สําหรับ สวนประกอบของสินคาประเภทโฆษณา นั้นไมถือวาเปนการโฆษณาตามความ
หมายของมาตรา 4  วรรค  16  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ป    2537 เพราะการโฆษณาตามกฎหมาย
ดังกลาวไมไดมีความหมายถึงการบรรยายสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจักตอสาธารณชนเพื่อชักชวน
หรือจูงใจใหซ่ือสินคาหรือบริการ  แตกลับเปนความหมายที่ใชเพื่อแสดงถึงเงื่อนไขของการไดมาซงึ

                                                          
150 ธัชชัย ศุภผลศิริ, “การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา”, บทบัณฑิตย

เลมที่ 47 ตอน 3 (กันยายน 2534) : 91.
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ลิขสิทธิ์ตามมาตรา  8  วาจะตองมีการกระทําเชนไร  จึงจะถือวาเปนการโฆษณาตอสาธารณชนเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิทธิในงานของตนตามกฎหมาย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนขั้นตอนที่เสร็จสิ้นจากการ
บรรยายสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจักตอสาธารณชนแลว เปนการนําออกไปแสดงใหชมมากกวาวา
เนื้อหาเปนอยางไร  การไดสิทธิมาจึงเกิดขึ้นจากการนําผลงานออกไปแสดงไมใชไดสิทธิมาจากการ
บรรยายหรือใชถอยคําเพื่อแสดงลักษณะของสินคาหรือบริการวามีลักษณะโดดเดนอันเปนการชักจูง
ใหซ้ือสินคาหรือบริการของตน

 อยางไรก็ดี     หากมีการพิจารณาในตัวโฆษณาแลว จะเห็นวารูปแบบของการบรรยาย
สินคาหรือบริการใหเปนที่รูจักนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไป  ยกตัวอยางเชน  หากการ
บรรยายนั้นปรากฎบนวัสดุที่สรางสรรคขึ้นจากเสน แสง สี หรือส่ิงอื่นที่มีลักษณะทางศิลปะอยูบาง  
งานโฆษณาดังกลาวก็มีลักษณะเปนงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม หรือหากจะปรากฎเปนการ
จําลองรูปทรงสามมิติของรูปรางของสินคาก็จัดเปนงานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม เพราะใน
บางครั้งการบรรยายถึงสินคาหรือบริการโดยใชรูปทรงจะทําใหผูซ้ือเขาใจสินคาไดดีกวาการใช     
คําบรรยาย  หรือหากการโฆษณานั้นเกิดจากการวาดเขียนลงบนวัสดุเพื่อพิมพดวยหมึกงานนั้นก็จัด
เปนงานภาพพิมพไดอีกทางหนึ่งดวย หรือหากเปนการโฆษณาโดยมีการลําดับภาพและหรือเสียง
โดยบันทึกลงในวัสดุอยางใดที่สามารถนํามาเลนซ้ําไดอีก  งานนั้นก็จัดเปนงานโสตทัศนวัสดุ  แตถา
เปนการโฆษณาเฉพาะแตเสียงโดยมีการบันทึกลงในวัสดุใดเพื่อที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใช  
เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น งานนั้นก็จัดเปนสิ่งบันทึกเสียงได นอกจากนี้ การโฆษณา
ยังจัดเปนงานประเภทงานแพรเสียงแพรภาพ เพราะเปนงานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียง
ทางวิทยุ กระจายเสียง การแพรเสียง และหรือภาพทางวิทยุโทรทัศนหรือโดยวิธีการอยางอื่นอัน
คลายคลึงกัน เชนการสงสัญญาณผาน ดาวเทียม หรือเคเบิล ตามมาตรา 4 วรรค 12 แหงพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ 2537  โดยงานลิขสิทธิ์ประเภทนี้มุงถึงการแพรงานตอสาธารณะโดยวิทยุกระจาย
เสียงหรือวิทยุโทรทัศน  ทั้งที่เปนสถานีออกอากาศตอสาธารณชนโดยทั่วไปหรือที่ออกอากาศใหรับ
ไดแตเฉพาะหมูสมาชิกก็ได สวนวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกันก็คือการแพรภาพหรือเสียงไปทั่ว
ตอสาธารณชนเชนเดียวกับการออกอากาศ แตหากเปนการนําหนังหรือวีดีโอหรือวงดนตรีออกฉาย
หรือบรรเลงไปทั่ว จะไมถือวาเปนงานแพรเสียงแพรภาพในความหมายนี้151 โดยไมคํานึงวางานที่

                                                          
151 แกวสรร  อติโพธ์ิ ,  ความรู เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์   ของชมรมนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 25.
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แพรเสียงหรือภาพนี้จะเปนงานที่มีลิขสิทธิ์หรือไม152  ดังนั้น การโฆษณาจึงขึ้นอยูกับวิธีการบรรยาย
ของผูเปนเจาของวาตองการสื่อออกมาใหเห็นในรูปแบบหรือลักษณะใด  แลวจึงคอยมาพิจารณาวา
การโฆษณาดังกลาวจัดเปนงานประเภทหนึ่งประเภทใดตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม

สําหรับ สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทเสียงที่ไดกลาวขางตน บอยครั้งมี
ขึ้นเพื่อใหผูบริโภคหรือสาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกตางของผูเปนเจาของของเสียงของ
ตนเองกับเสียงของผูอ่ืน เชน เสียงรายการโทรทัศนหรือเกมโชว เปนตน  ซ่ึงอาจจะประกอบไปดวย
ทั้งทํานองและคํารองหรือมีเฉพาะทํานองหรือคํารองอยางเดียวก็ได ซ่ึงตรงกับงานดนตรีกรรมใน
ความหมายของงานภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 วรรค 8

งานดนตรีกรรมตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเปนงานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นหรือบรรเลงหรือ  
ขับรอง ไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว  คําวา “เพลง” ตามพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลํานํา ทํานอง คํารอง ทํานองดนตรี กระบวนวิธีรําดาบรําทวน เปนตน  
ขอสําคัญคือ จะตองแตงขึ้นเพื่อบรรเลง(ดนตรี) หรือขับรอง(เพลง) ถาแตงขึ้นเพื่อการประกวด      
ชิงรางวัลหรือบทเพลงที่แตงขึ้นประกอบนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพลงชมโฉม เหลานี้ไมถือวา
เปนดนตรีกรรมอันมีลิขสิทธิ์153

สําหรับ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ ประเภทสุดทายที่จะขอกลาวถึงคือ 
สวนประกอบของบริการประเภทการตกแตงรานคาหรือสถานที่ใหบริการ  การตกแตงนี้ไมวาจะ
เปนการตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางก็ตาม ยอมตองมี
การออกแบบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการตกแตงวาควรจะใหมีการเพิ่มเติมหรือลดทอน
สถานที่หรือจัดวางอุปกรณเครื่องใชหรือของประดับในตําแหนงใด จึงจะไดอยางที่ตองการหรือ
ตามแนวคิดที่วางไว และเพื่อใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสถานที่ใหบริการดวย ซ่ึงถือ

                                                          
152 เชิงอรรถที่ 22 ใน วัส ติงสมิตร, ลิขสิทธิ์ ตัวบทพรอมขอสังเกต, พิมพคร้ังแรก 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, มิถุนายน 2542), หนา 8.
153 สมพร พรหมหิตาธร, ลิขสิทธิ์, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ

วิญชูน จํากัด, มีนาคม 2538), หนา 24.
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เปนงานสถาปตยกรรมหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในมาตรา 4 วรรค 8 ที่ถึงขั้นสามารถนําไปใชกอ
สรางไดแลว ไมใชเพียงแคสเก็ตภาพคราว ๆ เทานั้น154

จากที่กลาวมาขางตน     สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทรูปรางของ
สินคา ฉลาก การโฆษณา เสียงและการตกแตงสถานที่ใหบริการเปนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่สามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากเหตุผลประการสําคัญที่วาสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวเปนงานสรางสรรคของผูเปนเจาของหรือผูสรางสรรคที่ได
แสดงออกซึ่งความคิดใหออกมาในรูปของงานที่กฎหมายยอมรับนั่นเอง

2.3.3 เครื่องหมายการคากับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

เครื่องหมายการคามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกิจกรรมคาขายทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ  ระดับการคาขายของแตละประเทศยอมแตกตางกันไปตามปจจัยหลาย ๆ ประการ โดย
เฉพาะอยางยิ่งจํานวนของผลิตผลรวมของชาติ (Gross National Product) ในแตละประเทศ  โดย
ปกติสินคาอุปโภคบริโภคมักจะมีเครื่องหมายการคา  สวนสินคาอันเปนวัตถุดิบนั้นมักจะมีการซื้อ
ขายกันโดยไมใชเครื่องหมายการคา อยางไรก็ตาม  แมแตประเทศที่มีผลิตผลรวมของชาติต่ําและมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจํากัดอยูกบัการคาขายสินคาอันเปนวัตถุดิบ  ก็ยังตองมีกิจกรรมคาขาย  ซ่ึง
ตองมีการใชเครื่องหมายการคาไมวาภายในหรือระหวางประเทศ

เหตุผลที่อยูเบื้องหลังของการใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาในกฎหมายของ
ประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนกฎหมายพิเศษที่ใชแกเครื่องหมายการคาโดยเฉพาะซึ่งเปนระบบที่ใชกัน
เปนสวนใหญ  หรือโดยการใชหลักกฎหมายทั่วไปคือ การใชเครื่องหมายการคาโดยไมมีมาตรการ
ใหความคุมครองจะทําใหผูประกอบกิจการคารายหนึ่งสามารถใชเครื่องหมายการคาของผูประกอบ
กิจการคาอีกรายหนึ่งได  ทําใหผูบริโภคไมอาจแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือผลิตภัณฑของ
ผูประกอบกิจการคารายหนึ่งจากสินคาหรือผลิตภัณฑของผูประกอบกิจการคาอีกรายหนึ่งได

ประเทศตาง ๆ มากกวา 150 ประเทศทั่วโลกจึงไดมีการบัญญัติใชกฎหมายเรื่อง      
เครื่องหมายการคา  และในทางปฏิบัติ กฎหมายของทุกประเทศมีการใหความคุมครองแก        

                                                          
154 เชิงอรรถที่ 12 ในวัส ติงสมิตร, ลิขสิทธิ์, หนา 5.



98

เครื่องหมายการคาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอ  ขึ้นอยูกับลักษณะกฎหมายที่แตละประเทศยึดถือ  เนื่อง
จากมีกลุมประเทศหลายกลุมในโลกที่มีลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการคาเปนแบบเดียวกัน  
เชน ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศซึ่งเคยเปนอาณานิคมหรือดินแดนในอาณัติของ     
สหราชอาณาจักร  ประเทศที่กําลังพัฒนาอีกหลายประเทศในทวีปอัฟริกา เอเชีย อเมริกาใตและใน
ประเทศอุตสาหกรรมถือเปนกลุมหนึ่ง สวนประเทศในภาคพื้นยุโรปและประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น 
ๆ ซ่ึงไดนําระบบกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศฝรั่งเศสไปใชถือเปนอีกกลุมหนึ่ง155  การมี
ลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการคาที่แตกตางกันเปนสองกลุมนี้  ทําใหเกิดระบบกฎหมาย
เครื่องหมายการคาหรือระบบที่ใชในการพิจารณาใหความคุมครองหรือใหสิทธิเด็ดขาดในการใช
เครื่องหมายการคาสองระบบที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด  คือระบบการใชเครื่องหมายการคา (Use 
System) และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Registration System)156

ก. ระบบการใชเครื่องหมายการคา (Use System)

ระบบการใชเครื่องหมายการคามีรากฐานและแนวความคิดมาจากการพิจารณาถึง
บทบาทและหนาที่ของเครื่องหมายการคา (Function of Trademark) เปนสําคัญในการใหความ     
คุมครอง โดยถือหลักวาเพียงแตไดมีการใชเครื่องหมายการคาตามบทบาทและหนาที่ของ        
เครื่องหมายการคาเทานั้นก็ถือวามีผลสมบูรณในการพิจารณาใหความคุมครองแกเครื่องหมายการ
คานั้นแลว  ถาเครื่องหมายการคาใดไมไดถูกนํามาใช ก็ยอมไมสามารถทําใหสาธารณชนทราบถึง
ความมีอยูของเครื่องหมายการคานั้นไดและความสับสนหลงผิดก็ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดเนื่องมา
จากการใชเครื่องหมายการคาโดยบุคคลอื่นที่กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายและโดยมิไดรับความ
ยินยอมจากผูใชเครื่องหมายการคาเปนครั้งแรก  ประเทศที่ใชระบบการใหความคุมครองนี้ อาทิเชน 
ออสเตรเลีย แคนนาดา ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด สิงคโปร สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา เปนตน 157

                                                          
155 ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย     

อริยนันทกะ”, ดุลพาห, หนา 38-39.
156 ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน”, (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), หนา 18-25.
157 สนใจทราบรายชื่อประเทศที่ใชระบบการใชเครื่องหมายการคานี้ โปรดดูเพิ่มเติมไดใน  

อดุล ทินะพงศ, “การใชเครื่องหมายการคากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคา”, (วิทยานิพนธ
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ระบบนี้ทําใหเกิดผลนานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือผลทางกฎหมายที่ทําให
เครื่องหมายการคาไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยทันทีที่ไดนํามาใชในทางการคา (Use in 
Commerce) โดยไมตองทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแตประการใด  แมจะมีการใชระบบ
นี้เปนหลักก็ตาม แตประเทศที่ใชระบบนี้ก็มักจะมีการบัญญัติตัวบทกฎหมายที่ระบุถึงวิธีการหรือ 
ขอกําหนดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  ตลอดจนบัญญัติถึงลักษณะการกระทําและการให
ความคุมครองทางกฎหมายอันเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไว
แลวเหมือนประเทศที่ใชระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาให
ความคุมครองแกเครื่องหมายการคา  ซ่ึงเปนมาตรการที่ใหผลในการพิจารณาใหความคุมครองแก
เครื่องหมายการคาบางประการที่เครงครัดยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องหลักประกันทาง
กฎหมาย (Legal Security) และการพิสูจนถึงความเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงเมื่อเกิด
กรณีพิพาทระหวางคูกรณีในชั้นศาล

ประเทศที่ใชระบบการใชเครื่องหมายการคาเปนครั้งแรก (first user) หรือสิทธิที่
ใชเครื่องหมายการคานี้อยูกอน (prior user) บางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดถือหลัก 
เงื่อนไขสําคัญของการใชเครื่องหมายการคาไวเครงครัด กลาวคือ การใชเครื่องหมายการคาเปน
เงื่อนไขในการพิจารณารับดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดย 
ชัดแจง  อีกทั้งเปนเงื่อนไขในการใหความคุมครองในเรื่องตาง ๆ ตอมาในภายหลัง เชน การคัดคาน
เครื่องหมายการคา การดําเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาอีกดวย  แตทั้งนี้ประเทศที่ใชระบบการ
ใชเครื่องหมายการคานี้มักถือวา  การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนเพียงแบบวิธีการเพิ่มเติมอัน
นํามาใชเพื่อการสนับสนุนสิทธิในเครื่องหมายการคาใหมีผลเดนชัดยิ่งขึ้นเทานั้น  หามีผลในทาง
กฎหมายอยางเด็ดขาดวาผูที่มีชื่อเปนเจาของทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียง
ผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นไม

การใช (use) ในความหมายของระบบนี้  อาจเปนการใชเครื่องหมายการคานั้นโดย
การประทับหรือติดผนึกไวกับตัวสินคาหรือในการโฆษณาหรือโดยวิธีการใด ๆ ที่จะทําให           

                                                                                                                                                                     
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 20-
21.
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สาธารณชนไดทราบถึงความมีอยูของเครื่องหมายการคานั้น  ซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลาและความ
คงทนในการใชนานพอสมควร

ระบบการใชเครื่องหมายการคาเปนเกณฑในการใหความคุมครองแกเครื่องหมาย
การคานี้ อาจกลาวไดวาเปนรากฐานแหงการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาที่ไดมีการ
ใชในทางการคาอยางแทจริง  และมีบุคคลอื่นไดทําการนําเอาเครื่องหมายการคาที่เหมือนคลายกับ
เครื่องหมายการคาที่ไดมีการใชแลวของเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงมาใชในลักษณะที่เปน
การลวง (an action for deceit)  ซ่ึงกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศตาง  ๆ สวนใหญเรียกวา
การลวงขาย (Passing-off)  อันถือวาเปนวิถีทางหรือมาตรการในการดําเนินคดีเพื่อใหความคุมครอง
แกเครื่องหมายการคาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว หรือระบบจารีตประเพณี

ข. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Registration System)

ระบบนี้มีรากฐานและความเปนมาจากแนวความคิดในเรื่องหลักประกันในทาง
กฎหมาย (Legal Security)  แนวความคิดดังกลาวมีการพัฒนามาจากความคิดที่วา หากเจาของ  
เครื่องหมายการคาทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนเสียกอนที่จะเริ่มใชเครื่องหมายการ
คานั้นเพื่อใหเครื่องหมายการคานั้นไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  เจาของเครื่องหมายการคา
ยอมจะมีความเชื่อมั่นตลอดไปในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของตนเพื่อใหเครื่องหมายการคาของตนที่
จดทะเบียนไวเปนที่รูจักตอสาธารณชน158  ประเทศสวนใหญที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมาย ซ่ึงมีประเทศในกลุมประเทศภาคพื้นยุโรปและกลุมประเทศทางทวีปเอเซีย อาทิ
เชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน เปนตน159

ประเทศสวนใหญที่ใชระบบการใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาโดยการ
จดทะเบียนมักจะถือวาบุคคลใดที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กฎหมายบัญญัติไว เปนผูที่สมควรไดรับการพิจารณาโดยใหถือเปนผูจดทะเบียนรายแรก (First 

                                                          
158 เร่ืองเดียวกัน, หนา 21-22.
159 สนใจทราบรายชื่อประเทศที่ใชระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ โปรดดูเพิ่ม

เติมไดใน  อดุล ทินะพงศ, “การใชเครื่องหมายการคากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคา”, หนา 
22.
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Registrant) ในเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น และมักจะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่
กําหนดใหเจาของเครื่องหมายการคาจะตองทําการใชเครื่องหมายการคาที่ไดรับจดทะเบียนไวแลว
ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่เครื่องหมายการคารายนั้นไดรับการจดทะเบียนแลว  การกําหนด
หลักเกณฑในขอนี้ไวก็มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มี
ลักษณะอันเปนการขัดขวางสิทธิของบุคคลอื่นที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นโดยไมมีเจตนาที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นจริง ๆ

ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันวา ระบบการจดทะเบียนนี้เปนระบบที่งายแกการ
พิจารณาปญหาเรื่องการใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคา และเปนระบบที่มีความสะดวกกวา
ระบบการใชเครื่องหมายการคามาก เพราะระบบนี้ถือวาเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียน
ไวแลวเทานั้นจึงจะไดรับความคุมครองอยางเต็มที่จากกฎหมาย  ซ่ึงความคุมครองดังกลาว      
ครอบคลุมในดินแดนของประเทศที่รับจดทะเบียนนั้น โดยมีผลเร่ิมใหความคุมครองนับแตวันที่ท่ี
ยื่นขอจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียนแลวแตบทบัญญัติของประเทศนั้น ๆ เปนตนไป ซ่ึงวันเดือนป
ที่ระบุในทะเบียนยอมเปนขอมูลในการพิจารณาการใหความคุมครองที่แนนอนและสามารถ    
ตรวจสอบไดโดยงายสําหรับสาธารณชนโดยทั่วไปวาบุคคลใดเปนเจาของเครื่องหมายการคา สินคา
ที่ใชเครื่องหมายการคามีอะไรบาง เปนตน

สถานะทางกฎหมายของเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนใน
ประเทศที่ใชระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ กฎหมายมักจะไมรับรองหรือบังคับสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ยังไมจดทะเบียนเหลานั้น แตถือวาผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปน  
วิถีทางเดียวที่จะไดมาซึ่งสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาหรือการไดรับความคุมครองจากกฎหมาย 
โดยไมคํานึงวาเครื่องหมายนั้นจะไดมีการใชมากอนโดยบุคคลใดหรือไมประการใด แตอยางไรก็ดี 
หากมีการใชหลักเกณฑดังกลาวนี้อยางเครงครดัแลวยอมกอใหเกิดปญหาบางประการได โดยเฉพาะ
กรณี   เครื่องหมายการคาหนึ่งไดถูกนํามาใชในทางการคาแตยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนไว  และ
ปรากฏวามีบุคคลอื่นหรือหนวยธุรกิจอื่นไดนําเอาเครื่องหมายการคานั้นมาดําเนินการยื่นคําขอ     
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา  ดังนั้น ประเทศสวนใหญที่ใชระบบนี้มักจะวางกฎเกณฑหรือบัญญัติ
กฎหมายเครื่องหมายการคาโดยคํานึงถึงสิทธิของผูใชเครื่องหมายการคาเปนครั้งแรกอยูบางเชนกัน  
บางประเทศไดบัญญัติใหผูใชคนแรก (First User)  ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจการคาซึ่งไดใช       
เครื่องหมายการคาในทางการคามากอนบุคคลอื่น อาจไดมาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใชเครื่องหมาย
การคานั้นไดแมวาจะไมไดทําการจดทะเบียนไว หากเครื่องหมายการคานั้นไดมาซึ่งความมีช่ือเสียง 



102

(reputation) และไดมีการใชอยางกวางขวาง (extensive use)  นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาใหมีการจดทะเบียนในฐานะเปนผูมีสิทธิใชรวมกัน (concurrent use) อีกดวย

แมวาจะมีการแบงแยกระบบกฎหมายเครื่องหมายการคาออกเปน 2 ระบบดังกลาว 
แตจะเห็นไดวาประเทศสวนใหญที่ใชระบบการใชเครื่องหมายการคาเปนเกณฑพิจารณาใหความ    
คุมครองแกเครื่องหมายการคาก็ไดเล็งเห็นหลักการของระบบการจดทะเบียนของประเทศที่ใช
ระบบการจดทะเบียนเปนเกณฑในการพิจารณาใหความคุมครองมาปรับใชอยูดวย โดยสังเกตจาก
การบัญญัติกฎหมายภายในซึ่งมักจะกําหนดแบบวิธีและเงื่อนไขขอบังคับเกี่ยวกับการพิจารณารับ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาและหลักการเรื่องการฟองรองคดีละเมิดมาปรับใชในกฎหมาย   
เครื่องหมายการคาโดยตรง  ในทํานองเดียวกัน ประเทศสวนใหญที่ใชระบบการจดทะเบียน     
เครื่องหมายการคาก็ไดเล็งเห็นถึงสวนที่เปนขอดีของระบบการใชเครื่องหมายการคา กลาวคือ ใน
เรื่องของสิทธิที่มีอยูกอน (prior right) และการลวงขาย (passing-off) มาปรับใชในกฎหมาย     
เครื่องหมายของตนไวดวย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา กฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสวน
ใหญในปจจุบันนี้เปนการนําเอาหลักการในระบบทั้งสองมาผสมผสานและปรับใชเปนกฎหมาย 
ภายในอยางเหมาะสมแกสภาพขอเท็จจริงหนึ่ง ๆ อันเปนไปตามนโยบายและสอดคลองกับสภาพ
ทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ  ซ่ึงในกรณีนี้อาจมี
ผูเห็นวาเปนการกอใหเกิดระบบเครื่องหมายการคาระบบที่สามก็ได

ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการคา160

จากระบบกฎหมายเครื่องหมายการคาที่แบงกลุมประเทศตาง ๆ ในโลกออกเปน
สองกลุมดังที่ไดกลาวขางตนนั้น  ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการคาจึงมีแหลงที่มาจากการแบง
แยกตามหลักเกณฑดังกลาวได 2 แหลงที่สําคัญคือ

1.พระราชบัญญัติและบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

โดยหลักประเทศตาง ๆ ในโลกสวนใหญ ไมวาจะเปนประเทศที่ใชระบบการใช
เครื่องหมายการคาหรือระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาก็ตาม มักจะมีการตราหรือบัญญัติ

                                                          
160 ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน”, หนา 28-31.
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กฎหมายเครื่องหมายการคาในรูปพระราชบัญญัติเพื่อใชบังคับกับเรื่องที่เกี่ยวของกับเครื่องหมาย
การคาไวโดยเฉพาะ แตในบางประเทศก็ไมไดบัญญัติแยกเปนกรณีเฉพาะตางหาก แตไดบัญญัติไว
เปนตัวบทกฎหมายเพียงสวนหนึ่งในกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางอุตสาหสมบัติ (Industrial 
Property Law)  นอกจากนี้ในบางประเทศภาคพื้นทวีปของโลกไดมีการรวมตัวของกลุมประเทศที่มี
ความคิดเห็นในเรื่องของเครื่องหมายการคาเปนแนวเดียวกันโดยรวมกันกอตั้งสํานักงาน       เครื่อง
หมายการคาเฉพาะเขตขึ้น เพื่อกําหนดกฎเกณฑ ตลอดจนขอบังคับและเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะนํามาใช
กับกลุมประเทศสมาชิกของตน  ยกตัวอยางเชนองคการทรัพยสินทางปญญาแหงภาคพื้นทวีปอัฟริ
กา หรือ OAPI  หรือกลุมประเทศภาคพื้นยุโรป หรือกลุมประเทศอาเซี่ยน เปนตน  แตทั้งนี้กฎหมาย
เครื่องหมายการคาของสํานักงานเครื่องหมายการคาเฉพาะเขตนี้จะตองไมขัดแยงกับ     หลักการ
และผลของการบังคับใชกฎหมายเครื่องหมายการคาอันเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศ
สมาชิก อีกทั้งจะตองไมกระทบถึงเครื่องหมายการคาซึ่งมีผลใชบังคับและไดรับความ      คุมครอง
ตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ แลว โดยผลพวงที่ไดจากการรวมตัวกันนี้ก็คือการมีหลักการ
และแนวทางการใหความคุมครองเครื่องหมายการคัาในกลุมประเทศตาง ๆ สอดคลองเปนไปใน
แนวเดียวกัน

2.แนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

ประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรือกฎหมายจารีตประเพณีวางหลัก
เกณฑการใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาโดยใชระบบการใชเครื่องหมายการคาเปนเกณฑ
นั้น เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาแนวคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลในประเทศเหลานี้ในสวนที่
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคาถือเปนแหลงที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการคาอยางหนี่ง    อยางไรก็
ตาม แมประเทศเหลานี้ไดมีการรวบรวมหลักกฎหมายเครื่องหมายการคาเปน        ลายลักษณอักษร
อยูก็ตาม ศาลก็มีบทบาทสําคัญในการตีความตัวบทกฎหมาย พิจารณาวาง           ขอกําหนดหรือกฎ
เกณฑอันเปนองคประกอบตาง ๆ ของกฎหมาย ตลอดจนวางแนวทางในการวินิจฉัยปญหาหรือ
ประเด็นขอพิพาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาเปนการเพิ่มเติม เพื่อใหกฎหมายเครื่อง
หมายการคาสามารถนํามาปรับใชอยางถูกตองและเปนธรรม อีกทั้งเปนแนวทางเดียวกันดวยที่เรียก
วา แนวบรรทัดฐาน อีกดวย
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บทบาทและหนาที่ของเครื่องหมายการคา (Functions of Trademark)161

1.เครื่องหมายการคาเปนสิ่งบงชี้หรือแสดงใหเห็นถึงตัวสินคาของเจาของเครื่องหมาย
การคาวามีความแตกตางจากตัวสินคาของบุคคลอื่น

2.เครื่องหมายการคาเปนสิ่งบงชี้หรือแสดงใหเห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจการคาของ
เจาของเครื่องหมายการคาที่ผลิตสินคาดังกลาวโดยเฉพาะ

3.เครื่องหมายการคาเปนสิ่งบงชี้หรือแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของสินคาโดยเฉพาะ
4.เครื่องหมายการคาเปนสิ่งบงชี้หรือแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่สงเสริมการโฆษณาและการ

จําหนาย หรือการขายแกสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป

เครื่องหมายการคาที่จะทําหนาที่ตามที่กลาวถึงขางตนไดจําเปนตองอาศัยความมุงหมาย
ของเจาของในการที่จะใชเครื่องหมายการคาของตนอยางเปนเครื่องหมายการคาดวย  เพราะหาก
การใชเครื่องหมายใหปรากฏบนสินคา เพียงแคเพื่อการประดับหรือตกแตงหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน
บนตัวสินคาเทานั้น เครื่องหมายดังกลาวก็ไมไดทําหนาที่อยางที่กฎหมายพึงประสงคในอันที่จะให
ความคุมครองแเกเจาของและผูบริโภค ตัวอยางเชน รูปชางภายในเสนคชกริชที่พื้นรองเทาเพื่อใช
เปนลวดลายตามคําพิพากษาฎีกาที่ 958-959/2506

บทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา162 สหราช-         
อาณาจักร163  ออสเตรเลีย164 ญี่ปุน165 และไทย166 รวมตลอดจนถึงขอตกลงระหวางประเทศ อันไดแก  

                                                          
161 รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมไดใน ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, 

หนา 8-11 และ ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน”, หนา 31-38.
162 โปรดดูเชิงอรรถที่ 13
163 Section 1(1) of the United Kingdom Trade Marks Act 1994

“In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented 
graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of 
other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), 
designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”

164 Section 17 of the Australian Trade Marks Act 1995
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Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights167 แสดงใหเห็นวา         
เครื่องหมายการคาที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายนั้นจะตองมีคุณสมบัติหรือเปนสัญลักษณ
ที่สามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาที่มีเครื่องหมายดังกลาวกับสินคาอยางเดียวกันที่ผลิตโดย

                                                                                                                                                                     
“A trade mark means  a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or 

services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt 
with or provided by any other person”

Section 6 : “Sign” includes  the following or any combination of the following, 
namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of 
packaging, shape, colour, sound or scent”

165 Section 1 of the Japanese Trademark Law (as amended in 1999)
“The purpose of this Law shall be to ensure the maintenance of the business 

reputation of persons using trademarks by protecting trademarks, and thereby to contribute to the 
development of industry and to protect the interests of consumers’

Section 2 (1) of the Japanese Trademark Law (as amended in 1999)
“Trademark” in this Law means characters, figures, signs, three-dimensional 

shapes or any combination thereof, or any combination thereof with colors (hereinafter referred to 
as a “mark”)

(i) which are used in respect of goods by a person who produces, 
certifies or assigns such goods in the course of trade…….”

166 โปรดดูเชิงอรรถที่ 11 และมาตรา 4 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
2543 บัญญัติวา “เครื่องหมายการคา” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับ
สินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น

167 ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “TRIPs” Article 15(1) of TRIPs : “Trademark” means any sign, 
or any  combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking 
from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark.  Such signs, in 
particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and 
combinations of colors as well as any combination of such signs shall be eligible for registration 
as trademarks…”
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ผูอ่ืนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เครื่องหมายดังกลาวจะตองมีบทบาทหรือไดทําหนาที่ตามที่ไดกลาว
ขางตนเชนอยางบทบาทและหนาที่ของเครื่องหมายการคาตามกฎหมาย หากไมแลว ก็ไมมีความ   
จําเปนใดที่กฎหมายจะตองใหความคุมครองเครื่องหมายดังกลาว เพราะการมีเครื่องหมายบนสินคา
ไมไดสรางการมีลักษณะพิเศษของสินคาใหปรากฏแกสายตาของผูบริโภคในดานการตดัสินใจที่จะ
ซ้ือสินคาเลย ดังนั้น วัตถุประสงคของการใหความคุมครองทางกฎหมายคือ การยอมรับถึงความมี
ประสิทธิภาพของเครื่องหมายการคาในการทําหนาที่แยกแยะความแตกตางของสินคาคนละเจาของ 
ซ่ึงกฎหมายใหความคุมครองแกผูเปนเจาของเพื่อปองกันบุคคลอื่นในการใชเครื่องหมายการคาที่
เหมือนหรือคลายกับของตน  และแกผูบริโภคในอันที่จะไมเกิดความสับสนหลงผิดหรือเขาใจผิดใน
สินคาที่บุคคลดังกลาวนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับของผูเปนเจาของมาใช

แตทั้งนี้และทั้งนั้น ส่ิงที่กฎหมายจะคุมครองหรือส่ิงที่กฎหมายเรียกวา “เครื่องหมาย” 
นั้นยอมแลวแตบทบัญญัติของกฎหมายสําหรับประเทศที่ถือระบบกฎหมายซีวิลลอวหรือลายลักษณ
อักษร และคําพิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมสําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรือ
จารีตประเพณี  จากบทบัญญั ติของกฎหมายเครื่องหมายการคาประเทศสหรัฐอเมริกา                 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุนและไทยที่นํามาอางอิงไว จะสามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ 
ประเทศญี่ปุนและไทยกลุมหนึ่ง  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียอีกกลุม
หนึ่ง

กลุมแรกเปนกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร หมายความวา การ
พิจารณาปญหากฎหมายจะตองถือตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ปรากฏออกมาเปนลายลักษณอักษร
เปนสําคัญ  ศาลผูนํากฎหมายมาปรับวินิจฉัยแกคดจีะตองตีความตามตัวบทหรือประมวลกฎหมาย  
ฉะนั้น กฎหมายเครื่องหมายการคาของสองประเทศนี้จึงตองไดรับการตีความตามตัวอักษร  ซ่ึงจาก
การพิจารณาแลวพบวา ส่ิงที่กฎหมายถือเปน “เครื่องหมาย” นั้น ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มองเห็นดวย
ตาหรือใชประสาทสัมผัสทางตาในการพิจารณาเปนสําคัญ (visual  impression)168  หากสิ่งที่เปน 

                                                          
168 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 15. แมกฎหมายเครื่อง

หมายการคาของไทย จะไดมีการแกไขเมื่อ พ.ศ.2543 ก็ตาม หลักเกณฑดังกลาวก็ยังใชไดอยู เพราะ
ส่ิงที่กฎหมายยอมรับเพิ่มเติมขึ้นมา (ขอความ กลุมของสี และรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ) ใหจัด
เปน “เครื่องหมาย” ก็มีลักษณะที่ตองอาศัยประสาทสัมผัสทางตาในการพิจารณาวาเปน “เครื่อง
หมาย” เปนสําคัญอยูเหมือนเดิม
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“เครื่องหมาย” ของเจาของไมสามารถแสดงออกใหเห็นทางสายตาแลว เครื่องหมายนั้นก็ไมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายของประเทศทั้งสอง

กลุมที่สองซึ่งไดแกกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรือจารีตประเพณี 
กลุมประเทศที่ใชระบบนี้ถือคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานในการตีความกฎหมายในคดีตอ ๆ 
มา  ศาลจึงถือเปนผูมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการพิจารณาวินิจฉัยถึงส่ิงที่จะไดรับความ        
คุมครองใหเปน  ”เครื่องหมาย”  ตามบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศ      
สหรัฐอเมริกา   สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียตามที่ไดอางถึงขางตน จะเห็นไดวา กฎหมายได
ยอมรับสิ่งที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปน “เครื่องหมาย” เชนเดียวกับกลุมประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายซีวิลลอว   นอกจากนั้นแลว ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยังไดใหความ
คุมครองถึงสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยสายตา คือ ใชประสาทสัมผัสทางหู เชนอยางที่สํานักงาน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดยอมรับการจดทะเบียนเสียงเปนเครื่องหมาย
การคาไดใน In re General Elec. Broadcasting Co.169 หรือใชประสาทสัมผัสทางจมูกในการดมกลิ่น 
เชนอยางที่สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดยอมรับการจดทะเบียน
กล่ินที่ใชกับดายและไหมพรมเปนเครื่องหมายการคาใน In re Clarke170 สําหรับประเทศออสเตรเลีย 
เพิ่งจะมีการใหความคุมครองสิ่งที่ไมใชประสาทสัมผัสทางตาในการแยกแยะความแตกตางเมื่อมี
การแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาในป 1995 ดังที่ไดบัญญัติไวใน Sections 17 และ 6 171

สําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลว บทบาทและหนาที่ของสวนประกอบ
ตอตัวสินคาหรือบริการนั้นไมมีความแตกตางกับเครื่องหมายการคา กลาวคือ สวนประกอบของสิน

                                                          
169 อางอิงใน Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over 

Color Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.114. ซ่ึงถึงแมจะไมได
รับจดทะเบียนเสียงระฆังใหเปนเครื่องหมายการคา แตก็ไดยอมรับวาเสียงสามารถมีคุณลักษณะ
อยางเปนเครื่องหมายการคาไดเชนเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น

170 Ibid.
171 Section 17 of the Australian Trade Marks Act 1995

“A trade mark means  a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or 
services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt 
with or provided by any other person”
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คาหรือบริการมีขึ้นเพื่อแสดงถึงความแตกตางของสินคาสองชิ้นที่มีสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของสองเจาของหรือมากกวาและตองการใหผูบริโภคไดทราบหรือใชเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจซื้อหรือใชบริการและเพื่อการแสดงถึงแหลงที่มาของสินคา   ดังจะเห็นไดจากกฎหมาย
หรือคําพิพากษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาในหลาย ๆ ประเทศที่ไดบัญญัติหรือพิพากษาใหสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย ๆ ลักษณะเปนเครื่องหมายการคา
ได ยกตัวอยางเชนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 ของไทยไดยอมรับให “กลุมของสี
และรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ” เปนเครื่องหมายได หรือตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของ
ประเทศญี่ปุนไดบัญญัติใหรูปทรงสามมิติ (three-dimensional shapes) เปนเครื่องหมายการคาได 
หรือในสหราชอาณาจักรไดอนุญาตใหรูปรางของสินคาหรือหีบหอบรรจุภัณฑของสินคา (the 
shape of goods or their packaging) ที่แสดงลักษณะแตกตางจากรูปรางของสินคาหรือหีบหอบรรจุ
ภัณฑในสินคาของผูอ่ืนไดรับความคุมครอง หรือในสหรัฐอเมริกา ใน The Trademark Act of 1946 
§ 43; 15 U.S.C. § 1125 (1988)172    ไดบัญญัติใหความคุมครองถึงสิ่งที่นําไปใชในทางการคาและมี
ผูอ่ืนนําสิ่งนั้นไปใชจนเกิดความสับสนหลงผิดในหมูสาธารณชน ซ่ึงถือวามีความหมายกวางมากวา
ส่ิงใดก็ไดที่จะทําใหเกิดความสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคา ดวยเหตุนี้ทําให สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการก็ถือวาเปนหนึ่งในความหมายของบทบัญญัติดังกลาวดวยเชนกัน แต
จะมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดบางที่จะไดรับความคุมครองภายใตบทบัญญัติดังกลาว
เห็นจะตองพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่อง
หมายการคาของสหรัฐอเมริกาเปนสําคัญ

อนึ่ง ประเทศหนึ่ง ๆ จะมีการยอมรับประเภทใดของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการบางคงตองพิจารณาจากบทบัญญัติของประเทศเหลานั้นเปนสําคัญ เพราะการใหความคุม
ครองเครื่องหมายการคาเปนการใหความคุมครองอันอาศัยการมีอํานาจอธิปไตยของแตละประเทศที่
จะใหหรือไมใหก็ไดตามหลักดินแดน (Territory) ไมมีความจําเปนที่ทุกประเทศจะตองมีการให
ความคุมครองที่เหมือนกันและเปนอยางเดียวกันทั้งหมดเชนอยางกฎหมายลิขสิทธิ์  เพราะแมเครื่อง
หมายการคาจะมีขอตกลงระหวางประเทศหรือ TRIPs ที่ใชบงัคับระหวางประเทศสมาชิก แตก็เปน
เพียงขอตกลงที่ไมมีบทลงโทษแกประเทศสมาชิกที่ยังไมอนุวัติกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับเครื่อง

                                                          
172 Section 43(a) “ Any person who, on or in connection with any goods or services, or 

any container or goods, uses in commerce any  word, term, name, symbol, or device, or any 
combination thereof, or any false designation of origin,…”
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หมายการคาใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว ดังจะเห็นไดจากคําจํากัดความในกฎหมายเครื่องหมาย
การคาของประเทศญี่ปุนตามที่ไดกลาวถึงขางตนที่ยังไมมีการใหความคุมครองสีตามบทบัญญัติ
ของ TRIPs ใน Section 15(1) ทั้ง ๆ ที่ในขณะนี้ก็ลวงเลยกําหนดระยะเวลาที่ประเทศพัฒนาอยาง
ประเทศญี่ปุนจะตองอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการคาใหเปนไปตาม TRIPs ตั้งแตป 1996 ตาม 
Section 65(1)173

เมื่อบทบาทและหนาที่ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนอยางเดียวกับเครื่อง
หมายการคา การพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีคุณลักษณะพึงไดรับจดทะเบียน
ตามระบบการจดทะเบียนหรือไม หรือถือวาเปนการใชในทางการคาตามระบบการใชเครื่องหมาย
การคาหรือไม ก็สามารถใชการพิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณาเครื่องหมายการคา อันไดแก คณุ
ลักษณะบงเฉพาะ การไมเหมือนคลายกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืนและการไมมี
คุณลักษณะที่เปนที่ตองหามตามกฎหมาย

แตเมื่อลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนลักษณะที่สามารถสงผล
กระทบตอธุรกิจหรือการประกอบการของผูอ่ืนในตลาดการแขงขันทางการคาหากมีการใหสิทธิเด็ด
ขาดในสวนประกอบของสินคาหรือบริการแกผูหนึ่งผูใดไปอยางไมมีเวลาจํากัด  การพิจารณาดาน
การลักษณะการใชสอย (functionality) ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นตอตัวสินคาวามี
ผลกระทบตอการแขงขันทางการคาหรือไม จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะไมเหมือนกับเครื่อง
หมายประเภทอื่น เชนอยางคํา รูปภาพหรือ  ตัวเลข เครื่องหมายประเภทนี้มีใหเลือกอยูมากมาย จะ
ประดิษฐหรือแตงเติมเชนไรก็ได ไมสงผลตอสินคาหรือรูปรางของสินคาหรือตอการใชสินคานั้น
ของผูบริโภคแตอยางใด หรือจะจัดหรือตกแตงบนตัวสินคาใหเปนเชนไรก็ไดขึ้นอยูกับผูเปนเจา
ของหรือผูผลิต  มีเพียงส่ิงเดียวที่ควรคํานึงก็คือสามารถแสดงใหผูบริโภคหรือสาธารณชนหรือกลุม
เปาหมายทราบไดหรือไมวาสินคาดังกลาวอยูภายใตเครื่องหมายใด เปนของใคร แตกตางจากของผู
อ่ืนอยางใด  แตสําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลวไมสามารถจัดหรือตกแตงไดทุก
กรณีเหมือนเครื่องหมายการคาประเภทคําหรือรูปภาพหรือตัวเลขได  เนื่องจากสวนประกอบของ

                                                          
173 Section 65(1) of TRIPs : “ …….no Member shall be obliged to apply the provisions of 

this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date (January 
1,1995) of entry into force of the WTO Agreement…”  ซ่ึงประเทศญี่ปุนไดเขาเปนภาคีของ WTO 
เมื่อ 1 มกราคม 2538
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สินคาหรือบริการ มีสวนสัมพันธกับภาพลักษณของสินคาที่แสดงออก ซ่ึงภาพลักษณของสินคานั้น
ติดกับตัวสินคาอยางแยกไมออก เพราะบางครั้งภาพลักษณก็คือตัวสินคา สินคามีรูปรางเชนไร สวน 
ประกอบของสินคาหรือบริการก็มีลักษณะเชนนั้นดวย และบางครั้งไมสามารถที่จะสื่อออกมาให
เห็นไดวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการมีการเรียกขานวาอยางไร ผูผลิตไมไดตั้งชื่อเฉพาะ
สําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการของตน บางครั้งจึงตองมีการเรียกสิ่งนั้นดวยประโยชน
ที่จะไดจากการใชสินคานั้น ยกตัวอยางเชน เรียกขวดนม  เตาบารบีคิว กาน้ํารอน ขนม ลูกอมและ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  ดังนั้น การทําใหผูบริโภคทราบและเห็นความแตกตางไดก็คือการมีรูปลักษณที่
ตางไปจากสินคาอยางเดียวกันของผูอ่ืน โดยตองอาศัยภาพลักษณโดยรวมของสินคานั้นเองเปน
เครื่องตัดสิน  ซ่ึงบางครั้งภาพลักษณที่แตกตางออกไปจากเดิมของสินคาประเภทเดียวกันที่เปนของ
ผูผลิตรายอื่นอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการใชสินคา เชนอาจทําใหจับสินคาไดงายและ
สะดวกขึ้น เปนตน อันเปนภาพลักษณที่จําเปนตอผูผลิตรายอื่นในการแขงขันในตลาดการคา
ประเภทเดียวกันนั้นเชนกัน หากขาดลักษณะดังกลาวแลวจะสงผลกระทบตอการแขงขันหรือเปน
อุปสรรคตอการแขงขันในตลาดได  ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะดานการใชสอย
หรือประโยชน (Functionality) ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีตอตัวสินคาและผล
กระทบดานการแขงขันทางการคาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประการหนึ่งดวยแมวาลักษณะของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจะมีลักษณะบงเฉพาะก็ตาม

2.3.4 เครื่องหมายบริการกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  2543 ไดใหคําจํากัดความไวในมาตรา 4 วรรค 3 
วา “เครื่องหมายบริการ หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือที่เกี่ยวของกับ
บริการ เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนั้นแตกตางกับบริการที่
ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น”  จะเห็นไดวา  ลักษณะของเครื่องหมายบริการไมมีความ    
แตกตางกับลักษณะของเครื่องหมายการคาแตอยางใด  เพียงแตเครื่องหมายการคานั้นจะใชกับสินคา  
สวนเครื่องหมายบริการใชกับการบริการเทานั้น  เมื่อเปนเชนนี้แลว  ยอมหมายความวา  หาก   
เครื่องหมายการคามีบทบาทและหนาที่เชนไรกับการเปนเครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคา  และตอ
เจาของและผูบริโภคแลว  ฉันใดก็ฉันนั้น  เครื่องหมายบริการก็ยอมตองมีบทบาทและหนาที่เชน
เดียวกันดวย  ส่ิงที่ยืนยันถึงการมีบทบาทและหนาที่ดังกลาวของเครื่องหมายบริการ ก็ไดแก  มาตรา 
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80 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543174, Section 2 (1) (ii) ของ  The Japanese Trademark 
Law175, Section 45 paragraph 11 of the Lanham Act176   นอกจากนี้ใน Section 1(1) ของ The 
United Kingdom Trade Marks Act 1994177  ไดบัญญัติใหคําวา “เครื่องหมายการคา” นั้น หมาย
ความรวมถึงเครื่องหมายบริการดวยหากเครื่องหมายนั้นใชกับการบริการที่สามารถชี้แนะถึงความ
แตกตางของการบริการภายใตเครื่องหมายอันหนึ่งกับการบริการภายใตเครื่องหมายอีกอันได 
สําหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของประเทศออสเตรเลียใน Section 17178 ก็มีลักษณะเชน
เดียวกับของสหราชอาณาจักร

เดิมที การใหความคุมครองเครื่องหมายบริการยังมีไมมากนัก เพราะกิจกรรมทางธุรกิจ
สวนใหญมุงเนนที่จะผลิตสินคามาเสนอขายตอผูบริโภคมากกวาการใหบริการ  ตอมาเมื่อธุรกิจการ
บริการเชน การโรงแรมและภัตตาคาร สายการบิน การขนสง ธุรกิจการทองเที่ยว ตัวแทนบัตร
เครดิต ธุรกิจใหเชารถ ธุรกิจรับจางซักรีดและทําความสะอาด  ธุรกิจจัดหางาน เปนตน เร่ิมแพร

                                                          
174 มาตรา 80 ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายบริการ

โดยอนุโลม  และใหใชคําวา “สินคา” ในบทบัญญัติดังกลาวหมายความรวมถึง  “บริการ”
175 Section 2(1) of The Japanese Trademark Law :

“Trademark” in this Law………..
(ii) which are used in respect of services by a person who provides or 

certifies such services in the course of trade………….”
176 Section 45 paragraph 11 of the Lanham Act

“The term “service mark”  means any  word, name, symbol, or device, or any 
combination thereof—

(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce 

and applies to register on the principal register established by this chapter, to 
identify and distinguish the services of one person, including a unique service, 
from the services of others and to indicate the source of the services, even if that 
source is unknown….”

177 โปรดดูเชิงอรรถที่ 163.
178 โปรดดูเชิงอรรถที่ 171.
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ขยายและเปนที่นิยมมากขึ้น  การใหความสําคัญดานเครื่องหมายบริการก็มีมากขึ้นตามไปดวย  ซ่ึง
สงผลใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาดานกฎหมายเพื่อใหความคุมครองแกเครื่องหมาย
บริการ  แตในระหวางที่กฎหมายดานเครื่องหมายการคายังไมมีการบัญญัติใหหมายความรวมถึง   
เครื่องหมายบริการนั้น  ธุรกิจการคาที่เสนอการใหบริการก็มักจะนําเครื่องหมายของตนนั้นมา      
จดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองอยางเปนเครื่องหมายการคา  ซ่ึงสวนใหญแลวจะใชกับสินคา
ประเภทเครื่องเขียน อาทิเชน กระดาษ กระดาษเขียนจดหมายและเครื่องเขียนตาง ๆ  ซ่ึงมีการผลิต
ขึ้นมาเพื่อใชในกิจการ แตมิไดนําไปเพื่อจําหนายอยางเปนสินคาแกสาธารณชน  เพราะหากไมนํา
ไปจดทะเบียนอยางเปนเครื่องหมายการคาแลวยอมเปดโอกาสใหผูอ่ืนนําเครื่องหมายของตนไป
ลอกเลียนเพื่อแสวงหากําไรก็ได

ตอมาเมื่อมีการแกไขหรือบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการคาใหมโดยใหรวมถึง       
เครื่องหมายบริการดวยนั้น กิจการบริการตาง ๆ ก็ไดมีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตน
อยางเปนเครื่องหมายบริการมากมาย  ยกตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุนไดมีการแกไขกฎหมาย  
เครื่องหมายการคาในป 1991 โดยจัดใหเครื่องหมายบริการเปนเครื่องหมายการคาประเภทหนึ่งที่
สามารถยื่นขอจดทะเบียนได ในป 1992   เมื่อกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช ปรากฏวามีคําขอ
เครื่องหมายบริการที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนตอสํานักงานสิทธิบัตรแหงประเทศญี่ปุน (Japan 
Patent Office) ถึง 144,642 คําขอ   ในขณะที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 137,094 
คาํขอ179 ทําใหเห็นวาผูประกอบกิจการบริการไดเล็งเห็นวาเครื่องหมายบริการนั้นมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอธุรกิจกาารคาของตน  ผูประกอบการจึงพยายามหาหนทางที่จะทําใหเครื่องหมายบริการ
ของตนไดรับสิทธิตามกฎหมายอยางเต็มที่หรือไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยสมบูรณดังที่
กฎหมายไดกําหนดไว   โดยในสวนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและผลของการจดทะเบียนเครื่องหมาบริการ
นี้จะมีลักษณะเชนเดียวกนักับกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคา180 หนวยงาน
ผูปฏิบัติหนาที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายจึงไมจะเปนที่จะตองมีบทบัญญัติพิเศษใด ๆ เกี่ยว
กับการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เวนเสียแตปญหาการจําแนกประเภทของการ
บริการที่ขอรับความคุมครอง ซ่ึงนับวันการบริการที่มีเพิ่มขึ้นจะมีการพัฒนาและกาวหนาอยางรวด

                                                          
179 Kenneth L. Port, Japanese Trademark Jurisprudence, First Edition (London : Kluwer 

Law International Limited, 1998), p.27.
180 ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย     

อริยนันทกะ”, ดุลพาห, หนา 47.
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เร็วตามเทคโนโลยีและความคิดของมนุษยที่ตองการสรางความสะดวกและล้ําสมัยใหบังเกิดแก
สังคมโลก

สําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลว สวนที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายบริการก็
คงจะเปนลักษณะที่มองเห็นไดดวยตาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE 
RELATING TO SERVICES) ซ่ึงประกอบไปดวยการตกแตง (STYLE OR MODE OF 
DECORATION) และรูปแบบการบริการ (MANNER OF SERVICE) ในหัวขอที่ 2.2.2 (2) ขางตน 
เพราะลกัษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูใชบริการจด
จําและเห็นความแตกตางของสถานที่ใหบริการหรือรูปแบบของการใหบริการของตนกับของผูอ่ืน
วาเปนของคนละเจาของหรือคนละกิจการไมเกี่ยวเนื่องกัน ซ่ึงถือเสมือนเปนเครื่องหมายบริการ
อยางหนึ่งที่ชี้แนะถึงความแตกตางของการบริการที่ใชเครื่องหมายบริการหนึ่งกับการบริการที่ใช
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

เชนเดียวกับเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายบริการมีลักษณะและการใชเครื่องหมายเชน
เดียวกับเครื่องหมายการคา  จะตางกันก็เพียงแคเครื่องหมายการคานั้นใชกับสินคาและเครื่องหมาย
บริการใชกับการบริการ  เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้ใชกับการบริการเชน
เดียวกับเครื่องหมายบริการ  การพิจารณาถึงคณุลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการวา
จะมีลักษณะที่เปนเครื่องหมายบริการในอันที่จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายเครื่องหมาย
การคาหรือไมนั้นยอมไมแตกตางกันดวย คือ จะตองมีลักษณะบงเฉพาะ ไมมีความเหมือนคลายกับ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืน และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเครื่องหมาย
การคา  แตทั้งนี้และทั้งนั้น  ส่ิงที่ประกอบกันขึ้นเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ นั้น
เชน การตกแตงสี การใชอุปกรณ เฟอรนิเจอร เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องประดับอาคารหรือบน
โตะอาหาร  แตละสิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจเปนลักษณะที่ธรรมดา  ไมมีลักษณะพิเศษก็ได แตเมื่อมีการ
นําสิ่งตาง ๆ เหลานี้จากแหลงตาง ๆ มารวมอยูในที่เดียวกัน  การตกแตงโดยนําสิ่งของเหลานั้นมา
รวมกันสามารถทําใหสถานที่นั้นเกิดความพิเศษหรือมีลักษณะของตัวเองก็ได  จากหลักที่ไดกลาว
ขางตนที่วาการพิจารณาวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการใดมีคุณสมบัติที่กฎหมายพึงใหความ
คุมครองไดนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะโดยรวมหรือภาพรวมของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการหนึ่ง ๆ ไมใชพิจารณาทีละสวนของสิ่งที่ถูกนํามารวมกันเขาเปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ  มิฉะนั้นแลว คงไมมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดที่มีคุณสมบัติเพียงพอใน
อันที่จะไดรับความคุมครอง  แตละสิ่งที่ถูกนํามารวมกันเขาเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
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ไมจําเปนตองเปนสิ่งที่พิเศษ โดดเดน หรือมีความบงเฉพาะในตัวเอง เพราะทุกสิ่งตาง ๆ บนโลกนี้     
คงมีไมเพียงพอที่จะใหผูประกอบธุรกิจการคาในกิจการเดียวกันนําไปใชกับกิจการไดครบทุกกิจ
การ  ดังนั้น ส่ิงที่ตองการจึงมีเพียงแค “ภาพโดยรวม” ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่
สามารถมีบทบาทและหนาที่อยางเปนเคร่ืองหมายไดเทานั้น ซ่ึงตรงกันขามกับการพิจารณาเครื่อง
หมายบริการวามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับการจดทะเบียนหรือไม      การพิจารณาเครื่องหมาย
ดังกลาวจะตองเปนการพิจารณาในทีละสวนแยกสวนกันไป ไมพิจารณารวมกัน

นอกจากการมีคุณลักษณะ 3 ประการขางตนของเครื่องหมายบริการแลว ส่ิงที่สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการยังตองมีเพิ่มเติมคือ องคประกอบดานการใชสอย (Functionality) วา
มีผลกระทบตอการแขงขันทางการคาหรือไมดวย กลาวคือ พิจารณาวาหากใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิใน 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ใชนั้นแตเพียงผูเดียวโดยไมมีระยะเวลาจํากัดแลว     จะทําให
ผูอ่ืนเกิดอุปสรรคที่จะแขงขันทางการคาในธุรกิจเดียวกันหรือไม  เชน สีน้ําเงินใชสําหรับรานเล็ก
สําหรับการขายปลีกหนังสือพิมพไมเปนการขัดขวางตอบุคคลอื่นที่จะดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เพราะสีน้ําเงินไมไดแสดงถึงการมีลักษณะอรรถประโยชน (utilitarian) ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ         
ดังกลาวเลย181 หรือองคประกอบที่นํามารวมกันของรานฟาสตฟูด ซ่ึงตกแตงแบบเม็กซิกัน ไมได
เปนการขัดขวางผูอ่ืนตอการตกแตงรานอาหารแบบเม็กซิกัน (ลานบานที่มีอาคารหรือกําแพงลอม
รอบ  ตกแตงดวยส่ิงประดิษฐตาง ๆ ทาสีดวยสีสวางตา  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพเขียนตาง ๆ 
ลานบานภายในจะแยกออกจากลานบานภายนอกดวยประตูโรงรถที่อยูเหนือหัว  สวนภายนอก
อาคารรถเปนที่ราบกวางที่สามารถจัดงานเลี้ยงฉลองหรืองานรื่นเริง  ตกแตงดวยสีสดใสและไฟ
นีออน มีกระโจมบังแดดและรม)  เพราะมีองคประกอบอื่นอีกมากมายที่จะใหเลือกใชเพื่อใหรานคา
ออกมาเปนแบบที่ตองการ  ไมจําเปนตองใชองคประกอบดังกลาว  อีกทั้งไมไดมีองคประกอบที่
โจทกใชเพียงองคประกอบเดียวในการตกแตง182 หรือมีการทําเปนแบบเม็กซิกัน รูปแบบของ      
เม็กซิกันก็ไมจําเปนตองมีรูปแบบเดียวอยางที่ของโจทกใช

                                                          
181 In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q. 2d 1915, 1920 (T.T.A.B. 1996)  cited in Stephen 

F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case 
Law, p.42-43.

182 Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 11133,19 U.S.P.Q. 2d 
1253 (5th Cir. 1991), aff’d, 112S. Ct. 2753,23 U.S.P.Q. 2d 1081 (1992) cited in Ibid., p.90.
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เครื่องหมายบริการนั้นจะมีลักษณะหรือเปนสิ่งใดก็ไดที่มีลักษณะเปนเครื่องหมายตาม  
คํานิยามในกฎหมาย  อยางเชน เปนรูปภาพ เปนคํา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนเครื่องหมายบริการที่
เปนคําแลว   การจดจําจะงายขึ้นวาผูบริโภคตองการใชการบริการของผูใดและสามารถทําใหผูอ่ืน
เขาใจไดงายดวยเชนกัน แตสําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น การตกแตงและรูปแบบ
การบริการอาจจะทาํใหผูบริโภคจดจําไดยาก เพราะหากอธิบายเพียงสิ่งเดียวหรือลักษณะเดียวอาจ
ทําใหผูฟงเขาใจถึงสถานที่ของผูใหบริการอื่นได  ดังนั้น การบริการโดยเฉพาะที่เปนรานคา มักจะมี
เครื่องหมายบริการอยูคูกันเสมอ เพื่อใหผูบริโภคทราบและจดจําไดทันทีเมื่อมีการเรียกขานเครื่อง
หมายบริการหรือช่ือของสถานกิจการนั้นวารานหรือสถานประกอบการมีลักษณะอยางไร เชน ราน
McDonald ราน  ไอศครีม Swensense รานขายขนมปงและนม Milk Plus รานกาแฟ Starbuck ราน
Pizza รานขายอาหารและเครื่องดื่มตาง ๆ หางสรรพสินคา รานขายของเบ็ดเตล็ดตลอด 24 ชั่วโมง
อาทิเชน ราน 7-Eleven ราน Family Mart เปนตน แตละรานจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว เมื่อดูโดยรวม
แลวก็จะทราบไดทันทีวารานดังกลาวชื่ออะไร มีลักษณะของการประกอบกิจการอะไร

โดยสรุปแลว เครื่องหมายบริการกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีบทบาทและ
หนาที่ในการชี้แนะเพื่อแยกแยะความแตกตางของการบริการของเจาของแตละคนไดเชนเดียวกัน  
การพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการคาจึงพิจารณาไปในทางเดียวกันได ยกเวนการพิจารณา
ภาพรวมของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ และการพิจารณาดานประโยชนใชสอยของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่มีตอการบริการ  และยังพบอีกวาเครื่องหมายบริการกับสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ     ทําใหมีการสงเสริมความสามารถดานการแสดงความมีลักษณะ
บงเฉพาะซึ่งกันและกันของธุรกิจบริการนั้นตอสาธารณชนผูพบเห็นได  แมจะไมปรากฏเครื่อง
หมายบริการ  แตสาธารณชนก็ทราบไดวาธุรกิจดังกลาวเปนของใคร  กลุมใดหรือมีลักษณะอยางไร

2.3.5 เครื่องหมายรับรองกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 มาตรา 4 วรรค 4 ไดบัญญัติไว
วา  “เครื่องหมายรับรอง” คือ เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ 
วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้นหรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ 
ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น  นอกจากนี้ในบทนิยามของ The Lanham Act ของ  
สหรัฐอเมริกาใน Section 45 ไดใหคําจํากัดความที่คลายคลึงกับคํานิยามของไทยขางตนวา  “ a 
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mark used upon or in connection with the products or services of one or more persons other than 
the owner of the mark to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, 
accuracy or other characteristics of such goods or services or that the mark or labor on the goods 
or services was performed by members of a union or other organization”

เครื่องหมายรับรองจึงจัดไดวาเปนเครื่องหมายประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาใชโดยผูเปน
เจาของเครื่องหมายเพื่อการรับรองในคุณสมบัติของสินคาหรือบริการที่ผลิตหรือใหบริการโดยผูอ่ืน
วา สินคาหรือบริการนั้นมีคุณลักษณะที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว ไมวาจะเปนคุณสมบัติดาน
แหลงกําเนิด วิธีการผลิต คุณภาพของสินคาหรือการบริการ  ดังนั้น การรับรองนี้จึงตองกระทําขึ้น
โดยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญที่จะใหการรับรองสินคาหรือบริการนั้นไดเทานั้น เพราะหากให
บุคคลผูไมมีความรูมาทําการรับรองแลว  การรับรองก็ไมเกิดประโยชนแตอยางใดแกผูบริโภค    
เหตุนี้เองกฎหมายจึงกําหนดใหผูเปนเจาของเครื่องหมายรับรองไมสามารถอนุญาตใหบุคคลอื่นเปน
ผูรับรองโดยใชเครื่องหมายนั้น และสิทธิในเครื่องหมายรับรองจะสิ้นสุดลงเมื่อผูเปนเจาของตาย
หรือส้ินสภาพบุคคล (มาตรา 90 และมาตรา 93 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543) และ
ประการสําคัญของลักษณะของเครื่องหมายรับรองนี้คือ ผูที่ใชเครื่องหมายประเภทนี้นั้นไมไดเปน
การใชเพื่อรับรองสินคาหรือบริการของตน แตเปนสินคาหรือบริการที่ผลิตหรือเสนอโดยผูอ่ืน ซ่ึง
บุคคลอื่นที่กลาวนี้จะเปนบุคคลใดก็ไดที่ไดปฏิบัติครบถวนตามมาตรฐานที่ ผู เปนเจาของ          
เครื่องหมายรับรองกําหนดไว183

เมื่อเปนเชนนี้แลว ทําใหเครื่องหมายรับรองไมไดทําหนาที่ในการบงชี้แยกแยะสินคา
หรือการบริการของเจาของคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งจากสินคาหรือบริการของเจาของหรือคน
อีกกลุมหนึ่ง  อีกทั้งไมไดระบุช้ีชัดถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการที่รับรองนั้นวามาจากแหลง
ใดและเปนของใคร184 ส่ิงที่เปนตัวบงชี้ถึงความเปนเจาของของตัวสินคาหรือบริการนั้นนาจะเปน
เครื่องหมายการคาที่ติดอยูบนสินคาของผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่
ใชกับการบริการของผูเปนเจาของเครื่องหมายบริการมากกวาที่จะเปนตัวเครื่องหมายรับรอง

                                                          
183 ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยนั

นทกะ”, ดุลพาห, หนา 52.
184 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.227.
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จากที่ไดกลาวไวขางตน  เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
ในการทําใหสาธารณชนทราบถึงความแตกตางของสินคาหรือบริการของเจาของตางรายกันวาไมมี
ความเหมือนหรือคลายกันอันกอใหเกิดความสับสนหลงผิดได  ในขณะที่เครื่องหมายรับรองไมไดมี
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว      แตมีขึ้นเพื่อการรับรองหรือประกันวาสินคาหรือบริการของผูอ่ืน
ที่ปรากฎเครื่องหมายรับรองนั้นมีคุณภาพดี มาจากแหลงกําเนิดที่แทจริง ใชแตสวนประกอบที่ดี  จึง
ทําใหกลาวไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไมไดมีลักษณะที่จะเปนเครื่องหมายรับรอง

นอกจากจุดมุงหมายที่แตกตางกันแลว ลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่ปรากฏในขอ  2.2.2  ขางตนนั้นก็ยังไมเอื้ออํานวยที่จะทําใหลักษณะดังกลาวนํามาใชเพื่อ
รับรองสินคาหรือบริการไดเชนอยางเครื่องหมายประเภทอื่น  เพราะไมวาจะเปนสี เสียง กล่ิน 
ภาชนะบรรจุหีบหอ หรือการตกแตงสถานที่ใหบริการ ไมไดมีลักษณะที่จะนํามาใชเพื่อเปนเครื่อง
หมายหรือเปนสัญลักษณที่แสดงถึงการประกันคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินคาหรือบริการ 
แตกลับมีขึ้นเพื่อแสดงความแตกตางระหวางสินคาดวยกันหรือการบริการประเภทเดียวกันของผู
ประกอบการตางรายมากกวา และเมื่อปรากฏวาสินคาหรือบริการที่ปรากฏเครื่องหมายรับรองนั้นไม
ไดเปนสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของ  ซ่ึงตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการและ
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ  เชนนี้ยอมหมายความวา สินคาหรือบริการที่มีเครื่อง
หมายรับรองนั้นมิไดมีลักษณะแตกตางจากสินคาหรือบริการท่ีไมมีเครื่องหมายรับรองในแงของ
การบงชี้แหลงกําเนิดหรือความเปนเจาของของสินคา  เพียงแตการมีเครื่องหมายรับรองเปนเครื่อง
ประกันถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินคาหรือบริการวาผูบริโภคจะไดรับแตสินคาหรือการ
บริการที่ดีและไดมาตรฐานที่ไดทําการพิสูจนทดสอบมาแลวตามที่กําหนดโดยผูเปนเจาของเครื่อง
หมายรับรอง

2.3.6 เครื่องหมายรวมกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคาที่ไดกลาวถึงเครื่องหมายรวมในพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการคา 2543185 และ  The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา186 มีลักษณะที่เหมือน

                                                          
185 มาตรา 4 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 บัญญัติวา “เครื่องหมาย

รวม” คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุม
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กัน คือ เครื่องหมายรวมหมายถึงเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกนําไปใชโดย
สมาชิกขององคกรหรือสมาคมหรือกลุมบุคคลหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกันกับสินคาหรือบริการที่
ผลิตหรือใหบริการโดยสมาชิก เพื่อเปนเครื่องแสดงแกสาธารณชนวาสินคาหรือบริการที่มี      
เครื่องหมายรวมนั้นเปนสินคาหรือบริการของกลุมองคกรที่เปนเจาของเครื่องหมายรวมนั้น ดังนี้จะ
เห็นไดวา ผูใชเครื่องหมายรวมคือบุคคลที่เปนสมาชิกขององคกร  ไมใชผูเปนเจาของเครื่องหมาย
รวม ซ่ึงก็คือองคกรหรือวิสาหกิจนั้น หากองคกรเปนผูใชเครื่องหมายรวมกับสินคาหรือบริการที่
ผลิตหรือใหบริการโดยตัวองคกรเอง เครื่องหมายรวมนั้นไมถือวาเปนเครื่องหมายรวมตาม       
ความหมายในกฎหมาย แตจะถือเปนการใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการขององคกร187  
ฉะนั้น องคกรที่จะเปนผูใหสมาชิกใชเครื่องหมายรวมได องคกรมักจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่
จะควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานหรือรักษาไวซ่ึงคุณภาพตามที่องคกรกําหนดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชเครื่องหมายรวมนั้น188

จึงอาจกลาวไดวาความเปนเจาของในเครื่องหมายรวมขององคกรกับการใชเครื่องหมาย
รวมของสมาชิกองคกรเปนของบุคคลคนละคนกัน  ซ่ึงเสมือนวาเครื่องหมายรวมนี้เปนเครื่องหมาย

                                                                                                                                                                     
เดียวกัน  หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของ
รัฐหรือเอกชน

186 Section 45 paragraph 13 of the Lanham Act
“The term “collective mark” means a trademark or service mark—

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other 
collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group 
or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to 
register on the principal register established by this chapter, and includes marks 
indicating membership in a union, an association, or other organization.”

187 Edward C. Vandenburgh III, Trademark Law and Procedure, Second Edition 
(Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1968), p.42.

188 ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยนั
นทกะ”, ดุลพาห, หนา 51.
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รับรองอยางหนึ่งก็ได189  เพราะเทากับเปนเครื่องหมายที่รับรองวาสินคาหรือบริการของสมาชิกที่มี
เครื่องหมายรวมปรากฏอยูนั้นเปนการยอมรับตอสาธารณชนถึงความสัมพันธทางโครงสรางองคกร
หรือทางดานสมาชิกภาพระหวางเจาของเครื่องหมายกับสมาชิกผูใชเครื่องหมายรวม190  แตไม       
จําเปนที่จะตองมีการรับประกันถึงขนาดวาสินคาหรือบริการดังกลาวมีคุณภาพตามมาตรฐานเชน
อยางการรับประกันสินคาหรือบริการที่มีเครื่องหมายรับรองปรากฏอยู  เพราะเครื่องหมายรวมเปน
เพียงเครื่องหมายที่บงชี้ถึงแหลงกําเนิดจากองคกรที่รวมตัวกันโดยสมาชิกเทานั้น  ไมไดเปนการ     
ช้ีแนะถึงการรับรองหรือประกันคุณภาพหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการเชนอยาง      
เครื่องหมายรับรองแตอยางใด  ดังนั้น เครื่องหมายรวมจึงเปนเครื่องหมายที่ทําหนาที่ในการชี้หรือ
แจงใหสาธารณชนทราบถึงความเปนกลุมองคกรหรือสมาคมระหวางผูเปนเจาของเครื่องหมายรวม
และสมาชิกขององคกร191 และยังทราบถึงลักษณะหรือมาตรฐานบางประการของสินคาซ่ึงใช  
เครื่องหมายดังกลาว  ผูประกอบการที่มีสิทธิใชเครื่องหมายรวมอาจใชเครื่องหมายการคาหรือ 
เครื่องหมายบริการของตนควบคูไปดวยกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ ก็ได192

อนึ่ง การแสดงความสัมพันธในระหวางองคกรและสมาชิกทางเครื่องหมายรวมที่ทําให
สาธารณชนทราบวาเปนสินคาหรือบริการในหมูองคกรหรือกลุมบุคคลใด  แมจะไมทราบวาผูผลิต
หรือผูใหบริการที่แทจริงวาเปนของบุคคลใดหรือบริษัทใด ก็ไมทําใหเครื่องหมายรวมขาด          
คุณลักษณะในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการไป เพราะการมีเครื่องหมายรวมทําให
สาธารณชนทราบไดวามาจากแหลงกําเนิดใด ไมจําเปนตองทราบเปนการแนชัดวาเปนของผูใดถึง
เฉพาะเจาะจงลงไปวาชื่ออะไร ที่อยูใด เนื่องจากในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่ขอมูลขาวสารสื่อสารถึงกัน
ไดทั่วโลกในเวลาอันสั้น  ขอมูลตาง ๆ ก็มีมากมาย ตลอดจนสินคาและการบริการในทองตลาดก็มี
มากมายเชนเดียวกัน การระบุขอมูลหรือรายละเอียดที่ชัดเจนยอมเปนไปไมได แตการมีเครื่องหมาย
รวมก็สามารถทําใหผูซ้ือหรือสาธารณชนทราบไดวาสินคาหรือบริการที่ไดรับนั้นจะมาจากแหลงที่
เชื่อถือได

                                                          
189 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.228.
190 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 167.
191 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.228.
192 ลุดวิก เบาวเมอร, “กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย     

อริยนันทกะ”, ดุลพาห, หนา 51.
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สําหรับความสัมพันธของเครื่องหมายรวมและสวนประกอบของสินคาหรือบริการ วา
จะมีลักษณะที่เหมือนหรือตางกันอยางไรนั้น  ผูเขียนเห็นวา เมื่อเครื่องหมายรวมสามารถทําหนาที่
ในการชี้หรือแจงใหสาธารณชนทราบถึงความแตกตางของสินคาหรือบริการที่อยูภายใตเครื่อง
หมายรวมกับสินคาหรือบริการที่อยูภายใตเครื่องหมายรวมอื่นแลว  สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการซึ่งทําหนาที่ไดเชนเดียวกับเครื่องหมายรวมดังกลาวยอมจะสามารถมีคุณสมบัติเปนเครื่อง
หมายรวมไดเชนเดียวกับการทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการดังที่ได
กลาวไวในหัวขอที่ 2.3.3 และ 2.3.4 ขางตน  แตตองอาศัยระยะเวลาของการใชสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการ นานพอสมควรที่จะสามารถทําใหสาธารณชนทราบถึงความสัมพันธของโครง
สรางองคกรที่เปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น เพราะเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการลักษณะอื่น เชน เครื่องหมายที่เปนคํา  หรือรูปประดิษฐ สามารถทําใหสาธารณ
ชนทราบหรือจดจําไดในทันทีที่มีการเรียกขานหรือเห็น แตสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ทํา
หนาที่อยางเปนเครื่องหมายรวม  แมจะเปนการบงบอกถึงแหลงที่มาของสินคาหรือบริการที่ปรากฏ
อยู ก็ตองอาศัยความคุนเคยในตัวสวนประกอบของสินคาหรือบริการวาเปนการแสดงถึงความเปน
สมาชิกภาพขององคกร ๆ หนึ่ง เพื่อท่ีสาธารณชนจะไดแนใจในสินคาหรือบริการที่ปรากฏสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้นวามาจากแหลงที่เชื่อถือไดที่ตนเคยบริโภคจนเกิดความพึงพอใจ
มากอน

2.3.7 ชื่อทางการคากับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ชื่อทางการคา (Trade name หรือ Business name) เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง
ที่ไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายภายในของหลาย ๆ ประเทศและระดับระหวางประเทศ  แต
บทบัญญัติสวนใหญของประเทศที่ใหความคุมครองชื่อทางการคามักจะแตกตางกันในลักษณะและ
วิธีการคุมครอง รวมถึงกฎหมายที่ใชบังคับแกการคุมครอง กลาวคือ แมช่ือทางการคาเปนทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทหนึ่ง แตก็ยังไมมีมาตรฐานของการคุมครองอยางแนชัดในระดับสากล  ซึ่ง
แตกตางจากทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นที่มักจะมีปทัสฐานสากลวาดวยสารบัญญัติและ       
วิธีสบัญญัติ  ยกตัวอยางเชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา
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ชื่อทางการคามีความหมายสองนัย ดังตอไปนี้193

1.ช่ือทางการคาเปนชื่อของกิจการหรือช่ือของบริษัท ซ่ึงเปนความหมายอยางแคบและ
เปนความหมายที่ใชกันอยูอยางแพรหลายในกฎหมายของประเทศตาง ๆ ช่ือดังกลาวนี้มักจะรวมอยู
กับกฎหมายลักษณะอื่น ๆ เชน กฎหมายบริษัทจํากัด แตโดยสวนใหญแลวจะรวมอยูในกฎหมาย
เครื่องหมายการคาวาดวยสิทธิในการนําชื่อหรือนามสกุลของบุคคลมาเปนเครื่องหมายการคา  โดย
ยอมใหนําชื่อบุคคลที่อยูในความหมายนี้มาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได และเมื่อได
จดทะเบียนแลวก็จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคา

2.ชื่อทางการคา หมายความรวมถึง ประโยชนอันเกิดขึ้นหรือพึงมีพึงไดจากการใชช่ือใน
ทางการคาหรือในธุรกิจ  ซ่ึงเปนความหมายอยางกวางที่ในประเทศคอมมอนลอว เรียกวา
secondary meaning  ชื่อทางการคาในความหมายนี้จึงตองมีองคประกอบของการไดใช (condition
of use) ชื่อทางการคามาแลวจนถึงขนาดเปนที่แพรหลายในกิจการนั้น ๆ (หลัก Common field
doctrine)

สําหรับประเทศในกลุมซีวิลลอวนั้น การใหความคุมครองชื่อทางการคาในความหมาย
อยางกวางจะปรากฎอยูในกฎหมายวาดวยการแขงขันที่ไมเปนธรรมเสียสวนใหญ เชน ประเทศสวิส
เซอรแลนด ซ่ึงกําหนดไวคอนขางกวางเกี่ยวกับการลวงขาย (passing off) และการลอลวงใหบุคคล
อ่ืนสําคัญผิด (misrepresentation) ซ่ึงมีความหมายกวางกวาการใชชื่อทางการคาเทานั้น แตยังหมาย
ความรวมถึงการทําใหเสียช่ือเสียงธุรกิจดวย

กฎหมายไทยก็บัญญัติไวทํานองเดียวกันในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา 2543 วา การจดทะเบียนเครื่องหมายการคายอมไมเปนการตัดสิทธิของบุคคลในการใชช่ือตัว
ชื่อสกุลหรือช่ือสํานักงานการคาโดยสุจริต ดังนั้น บุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมสามารถใชช่ือของตน
เปนชื่อทางการคาได แมวาจะซ้ําหรือเหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น แตตองเปนการใช
สิทธิโดยสุจริตดวยจึงจะไดรับความคุมครอง  กฎหมายไทยใหความคุมครองแกชื่อทางการคา (ที่ไม

                                                          
193 สุธรรม อยูในธรรม, “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองชื่อทางการคา”, วารสาร

กฎหมาย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน 2538 : 185-186.
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ไดจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา) ในความหมายอยางแคบ กลาวคือ เฉพาะการใชช่ือตนเอง
ชื่อสกุลหรือสํานักงานทางการคาเทานั้น194

จากความหมายของชื่อทางการคา ทําใหเห็นวาชื่อทางการคาเปนการแสดงถึงชื่อใน
ธุรกิจการคาขายของเจาของผูผลิตหรือจําหนาย โดยใชเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากในการดําเนินธุรกิจ
และเพื่อปกปองผลประโยชนของสินคาหรือบริการ  กิจการที่มีชื่อเสียงหรือมีกิตติคุณ (goodwill)
ในทางการคามากกวาจะเปนการกลาวถึงผลผลิตหรือตัวสินคาเอง ดวยเหตุนี้ ทําใหช่ือทางการคา
แตกตางจากเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการตรงที่ชื่อทางการคาไมไดมวีัตถุประสงคใน
การใชช่ือกับตัวสินคาหรือบริการ แตมีเพื่อแสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกิจการคาและ
ความมีช่ือเสียงของกิจการที่มีอยูทั้งหมดดวย  ในขณะที่เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ
เปนการใชติดกับสินคาหรือบริการเพื่อแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือบริการของกิจการหนึ่ง
ออกจากสินคาหรือบริการของอีกกิจการหนึ่ง195  แตอยางไรก็ดี เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการกับชื่อทางการคาก็สามารถมีลักษณะที่เหมือนกันก็ได หากมีการนําชื่อทางการคาไปใชใน
ฐานะที่เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ไมวาจะเปนการนําชื่อเต็มหรือช่ือยอของ
ชื่อทางการคามาใชเปนเครื่องหมายก็ตาม196 นอกเหนือจากการใชที่แสดงถึงชื่อในทางการธุรกิจ
กลาวคือ นําไปติดกับสินคาหรือบริการ เชน KRAFT Inc., XEROX Corporation, The Coca Cola
Company, General Motors, Ford เปนตน

จากที่กลาวขางตน โดยลักษณะของชื่อทางการคาแลวยอมเขาใจไดวา ส่ิงที่จะนํามาใช
เปนชื่อทางการคา ส่ิงนั้นจะตองสามารถถูกนํามาเรียกขานได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการ
ประกอบกันของกลุมคําที่ประดิษฐขึ้นที่ใชเรียกขานกิจการ  ในขณะที่ สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ ไมไดมีลักษณะที่จะถูกนํามาเรียกขานได  แตเปนการใชประสาทสัมผัสทางตาโดยสวนใหญ
หู จมูกและลิ้นในการรับรูถึงความแตกตางของสวนประกอบของสินคาหรือบริการของเจาของคน
หนึ่งกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการของอีกคนหนึ่ง  ดังนั้น  การใชชื่อทางการคา ไมวาจะ

                                                          
194 เร่ืองเดียวกัน, หนา 191.
195 เอมอร หลาพิศาล, “การคุมครองสิทธิในชื่อทางการคา”, (วิทยานิพนธปริญญา             

มหาบัณฑิต  ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 2-4.
196 ปริญญา ดีผดุง, “ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการคา”, ดุลพาห 34 เลมที่ 2 

(มีนาคม - เมษายน 2530) : 36.
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ใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงถึงความแตกตางของกิจการคาดวยกันเอง หรือเพื่อวัตถุประสงคใน
การแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือบริการของตนเองกับของผูอ่ืนเชนอยางวัตถุประสงคของ
การใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการ   ชื่อทางการคาดังกลาวก็ไมสามารถมีลักษณะอยางเปน
สวนประกอบของสินคาหรือบริการไดเพราะชื่อทางการคาขาดคุณลักษณะของการเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ มาตั้งแตตนนั่นเอง

2.4 กฎหมายอื่นที่เก่ียวของและมีผลกระทบกับสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ

2.4.1 การแขงขันที่ไมเปนธรรมกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ตามปกติ ประเทศตาง ๆ จะไมกําหนดความหมายที่แนนอนของการแขงขันอันไมเปน
ธรรม อันเนื่องมาจากลักษณะของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย
เฉพาะการดําเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ซ่ึงมีผลทําใหลักษณะของการแขงขันใน
ทางการคาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปดวย197  แตอยางไรก็ดี ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแหงก็
ไดใหความหมายของ “การแขงขันอันไมเปนธรรม” ไวในคําตัดสินหลายคดีวา   การแขงขันอันไม
เปนธรรม หมายถึง  การละเมิดในทางการคา (commercial tort) โดยครอบคลุมลักษณะการกระทํา
ละเมิดในทางการคาหลายลักษณะเอาไว198  เนื่องจากแตเดิมนั้น การแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการ
คาถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายลักษณะละเมิด  ตอมาการแขงขันทางการคาไดมีวิวัฒนาการ
โดยเปนลักษณะการกระทําที่มีอิสระแยกออกจากหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดมาเปนหลักเกณฑวา

                                                          
197 WIPO, Protection against unfair competition  : analysis of present world situation 

(Geneva : 1994) : 12. อางใน นลินธร ชาติศิริ, “การกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง
การคาและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสินอุตสาหกรรม”, (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 5.

198 Charles R. McManis, Unfair Trade Practice in a nutshell.  อางใน เร่ืองเดียวกัน, หนา 6.
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ดวยการแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการคาของตนเอง แตถึงอยางไร อิทธิพลของหลักกฎหมายละเมิด
ก็ยังคงปรากฎอยู199

นอกจากนี้ ในอนุสัญญากรุงปารีสก็ไดบัญญัติความหมายของคําวา การแขงขันอันไม
เปนธรรมไวอยางกวาง  โดยกําหนดความหมายไววาหมายถึง การกระทําที่ไมสุจริตในทางการคา
และอุตสาหกรรม200  แตมิไดกําหนดลักษณะของการกระทําไววาการกระทําใดจัดเปนการกระทําที่
ไมสุจริต  จึงเปนหนาที่ของกระบวนการบริหารและกระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศเปน    
ผูพิจารณาและวางหลักเกณฑ  สาเหตุของการไมกําหนดลักษณะหรือเงื่อนไขไวก็เนื่องจากวัตถุ
ประสงคซ่ึงมุงหมายที่จะตอบสนองการแขงขันในเชิงธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การ
บัญญัติไวอยางกวางจึงสามารถครอบคลุมวิธีการแขงขันในตลาดการคาทั้งหมดที่เกิดในปจจุบัน 
รวมถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต  และขณะเดียวกัน ตองมีความยืดหยุนอยางเพียงพอที่จะปรับเขาสูการ
ปฏิบัติใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต201  และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ บรรทัดฐานของคําวา 
“สุจริต” ซ่ึงในแตละประเทศหรือแมแตประเทศเดียวกันก็อาจจะไมมีมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้เปน
ผลมาจากลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ความคิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของแตละทองถ่ินซึ่งมี
ความแตกตางกันและมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

แตลักษณะรวมอยางหนึ่งของการแขงขันอันไมเปนธรรมคือ การกระทําที่เกิดจากความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จในการแขงขันทางธุรกิจเหนือคูแขงขันอ่ืนโดยไมใชความพยายาม
และความสามารถของตนเองในคุณภาพและราคาของสินคาหรือบริการ  แตอาศัยการแสวงหา

                                                          
199 วิมาน เหลาดุสิต, “กฎหมายปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการคาในประเทศ

ไทย”, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (ธันวาคม 2541) : 32.
200 Article 10 bis (2) of Paris Convention

“(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 
commercial matters constitutes an act of unfair competition…..”

201 WIPO, Protection against unfair competition  : analysis of present world situation 
(Geneva : 1994) : 24. อางใน นลินธร ชาติศิริ, “การกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง
การคาและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสินอุตสาหกรรม”,  หนา 16.
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ประโยชนอันมิชอบจากงานของผูอ่ืนหรือทําใหผูบริโภคตองการสินคาหรือบริการของตนโดยการ
กลาวเท็จหรือแสดงเท็จเพื่อใหเกิดความตองการสินคาหรือบริการของตน202

การพิจารณาวาสิ่งใดเปนการแขงขันอันไมเปนธรรม  อาจพิจารณาไดจากวัตถุประสงค
ของกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม  ซ่ึงกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม
สมัยใหม เร่ิมตนจากวัตถุประสงคในการมุงคุมครองนักธุรกิจในตลาดการคา  แตขณะเดียวกันก็ได
ใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคดวย  นอกจากนี้ บางประเทศยังไดเนนความสําคัญไปยัง
การคุมครองประโยชนสาธารณะ กลาวคือ ในการพิจารณาวาการกระทําใดเปนการแขงขันอันไม
เปนธรรมจะพิจารณาในแงทางธุรกิจวา การกระทําใดที่นักธุรกิจสวนใหญเห็นวาเปนการกระทําที่
ไมซ่ือสัตยสุจริต  ถาปรากฎวาการกระทําใดที่นักธุรกิจสวนใหญเห็นวาเปนการกระทําที่สุจริต แต   
ผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เห็นตรงกันขาม เชนนี้จะเปนกรณีที่ตองพิจารณาไปถึงผลประโยชนของผูบริโภค
วาจะตองไมไดรับความกระทบกระเทือนโดยไมจําเปน  ตลอดจนถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวย การพิจารณาลักษณะของการกระทําที่จัดเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมในแงนี้ จึงมีลักษณะ
เปนการถวงดุลทางผลประโยชน (balancing of interest)  ซ่ึงจะแตกตางกับการพิจารณาการกระทํา
ภายใตกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผลประโยชนของคูแขงขันทางธุรกิจเพียงอยางเดียว

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากวัตถุประสงคของกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม  
ดังกลาวและกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมนั้นพบวา กฎหมายคุมครองทรัพยสิน    
อุตสาหกรรม  นอกจากจะมีวัตถุประสงคในการคุมครองประโยชนของเจาของสิทธิแลวยังคุมครอง
รวมไปถึงผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ  ตลอดจนการมุงที่จะกอใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
ระหวางคูแขงขันทางการคา ตัวอยางเชน การใชเครื่องหมายการคาโดยไมมีสิทธิกับสินคาที่แขงขัน
กันในตลาดที่เปนการแสวงหาประโยชนจากชื่อเสียงของเครื่องหมายจดทะเบียนโดยมิชอบ  และยัง
เปนการหลอกลวงสาธารณชนในเรื่องแหลงกําเนิดสินคาดวย  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา กฎหมาย 
คุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมเปนกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมที่กําหนดไว
เปนพิเศษเฉพาะเรื่อง

อยางไรก็ตาม การใชกฎหมายเฉพาะเรื่องเหลานี้เพียงอยางเดียวไมสามารถกอใหเกิดการ
ปฏิบัติที่เปนธรรมในทางการคาไดทั้งหมด  อันเนื่องมาจากความจํากัดของกฎหมายลักษณะนี้จึง   

                                                          
202 เร่ืองเดียวกัน, หนา 7.
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จําเปนตองอาศัยรูปแบบการคุมครองของกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมซึ่งมีความ   
ยืดหยุนมากกวามาสนับสนุนกฎหมายพิเศษเฉพาะของทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และนอกจากนี้
การปฏิบัติในทางการคามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ซ่ึงในบางเรื่องนั้น 
กฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องเหลานี้ไมสามารถนํามาปรับใชไดเลย เชนกรณีของการคุมครองความลับ
ทางการคาหรือการโฆษณาที่กอใหเกิดความเขาใจผิด เปนตน  ซ่ึงพิจารณาในแงนี้ กฎหมายปองกัน
การแขงขันอันไมเปนธรรม จึงเปนกฎหมายที่มีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนในการนํามาใชใหเกิด
การแขงขันที่เปนธรรมในทางการคาที่กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมไมสามารถให
ได203

ในสวนของกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมที่เปนหลักพื้นฐานของการให
ความคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมจากการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทางการคา ก็ไดแก 
อนุสัญญากรุงปารีส มาตรา 10 ทวิ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนุมาตรา 3 ที่ไดกําหนดลักษณะของการ
แขงขันที่ถือวาไมเปนธรรมในทางการคา204 ดังตอไปนี้

1.การกระทําที่กอใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ สินคา หรือการ
ประกอบการดานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคูแขงขันทางการคา

2.การกลาวหาที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการ สินคา หรือการประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อทําลายความเชื่อถือทางการคาของคูแขงขันทางการคา

                                                          
203 เร่ืองเดียวกัน, หนา 7-8.
204 Article 10 bis (3) of Paris Convention

“The following in particular shall be prohibited
1. all acts of such a nature as to create confusion by any means 

whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial 
activities, of a competitor ;

2. false allegations in the course of trade of such a nature as to 
discredit the establishment the goods, or the industrial or commercial activities, 
of a competitor ;

3. indications or allegations the use of which in the course of trade 
is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing  process, the 
characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”
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3.การใชส่ิงบงชี้หรือการกลาวหาใด ๆ อันเปนการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต คุณลักษณะ วัตถุประสงคในการผลิตสินคาหรือปริมาณของสินคา

การใหความคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมมักจะปรากฎใหเห็นในกฎหมายตาง ๆ 
ที่ไดใหความคุมครองทรัพยสินประเภทนี้ ยกตัวอยางเชน เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการก็จะอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายเครื่องหมายการคา การประดิษฐก็จะอยูภายใต
กฎหมายสิทธิบัตร หรือการออกแบบผลิตภัณฑก็จะอยูภายใตกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑหรือ
กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายลิขสิทธิ์แลวแตกรณี  เปนตน ซ่ึงกฎหมายเหลานี้ไดบัญญัติไวแนชัด
วาสิ่งที่พึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายแตละฉบับนั้นมีอะไรหรือมีลักษณะอยางไร   แต
สําหรับส่ิงที่กฎหมายไมไดกลาวถึงไวหรือกลาวไดวาไมอาจอยูภายใตกฎหมายทรัพยสินทาง       
อุตสาหกรรมฉบับใดเลย แตเปนทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ส่ิงเหลานั้นจะสามารถไดรับความ    
คุมครองภายใตกฎหมายปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรม

สวนประกอบของสินคาหรือบริการถือวาเปนทรัพยสินทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่
กฎหมายไดบัญญัติใหความคุมครอง  วัตถุประสงคของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ คือการ
ทําหนาที่ในการแสดงความแตกตางของสินคาหรือบริการที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
นั้นกับสินคาหรือบริการที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืน และเปนสัญลักษณที่
แสดงถึงแหลงที่มาของสินคาหรือบริการ แมวาจะไมไดรูชื่อแหลงผลิตก็ตาม แตก็สามารถทราบได
วามาจากแหลงผลิตใด  การพิสูจนเพื่อการโตแยงสิทธิของผูอ่ืนที่มีอยูเหนือสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ  จึงตองมีการพิสูจนวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ผูอ่ืนใชนั้นมีลักษณะที่จะ
ทําใหผูบริโภคสับสนไดวาเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการของตน หรือท่ีเรียกวาการลวง
ขาย (passing off)  ซ่ึงหมายความวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะตองเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะบงเฉพาะทั้งประเภทในตัวเองหรือที่ไดมาหลังจากการใช
เชนเดียวกับเครื่องหมายการคาลักษณะอื่น  อนึ่ง การพิจารณาดังกลาวไมไดเปนการพิจารณาในแต
ละสวนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการวาจะตองมีความเหมือนหรือคลายกับสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการของตน แตตองเปนการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของสวนประกอบของสินคา
หรือบริการทั้งสองฝายแลววาเมื่อมีการวางคูกันแลวสามารถทําใหสาธารณชนสับสนไดวาสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการทั้งสองเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของคน
เดียวกัน
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การใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืนกับสินคาของตนเองถือเปนการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืน ซ่ึงหากการกระทํา
ดังกลาวไมไดอยูภายใตกฎหมายเฉพาะแลวการใหความคุมครองแกผูเปนเจาของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการก็จะตกอยูกับกฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม เพราะถือวาเปนการ
กระทําที่สรางความเสียหายตอคูแขงขันทางการคาอยางเห็นไดชัด  และแกผูบริโภคที่ตองบริโภค
สินคาหรือบริการที่ไมตรงกับความคาดหวัง ซ่ึงในบางกรณีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและแก
ประเทศชาติ เนื่องจากเกิดความไมมั่นใจแกนักลงทุนหรือผูที่เปนเจาของสวนประกอบของสินคา
หรือบริการถงึมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับกับพฤติกรรมที่มิชอบในทางธุรกิจ   จึงนับไดวา 
กฎหมายปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรมในทรัพยสินทางอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางยิ่งยวด
ในการรักษาซึ่งความยุติธรรมในการทําธุรกิจการคา

2.4.2 การผูกขาดกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ปจจัยที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจนี้อยู
ได และสามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสืบไป คือ การตองมีการแขงขันในตลาดสินคา
หรือบริการ ทั้งนี้เปนที่ยอมรับกันแลววาการแขงขันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
(economic efficiency) มีการจัดสรรทรัพยากรเปนไปโดยถูกตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการ
พัฒนาคุณภาพสินคา มีการคนควาวิจัยเกดิผลิตภัณฑใหม ๆ สนองตอบตอความตองการของสังคม  
โดยภาพรวมจะทําใหกลไกแหงราคาในตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพไปดวย ผูบริโภคในระบบ
เศรษฐกิจนี้จะไดรับประโยชนอยางมากจากการที่สามารถซื้อสินคาในราคาที่ต่ําลง เปนสินคาที่มี
คุณภาพ และมีอิสระในการเลือกซ้ือสินคาที่มีอยูมากมาย ในตลาดที่มีการแขงขันจะทําใหไมเกดิ
สภาวะการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ  ทุกคนในสังคมมีโอกาสที่จะเขามาในตลาดเพื่อประกอบ        
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ทําใหโอกาสที่จะใชอํานาจทางเศรษฐกิจที่จะกอใหเกิดความเสียหายเปนไป
ไดยาก  ไมวาอิทธิพลในดานราคาหรือปริมาณสินคาในตลาด จะเห็นไดชัดวาถาตลาดมีการแขงขัน
กันมากเทาใด  ผูบริโภคยอมจะไดรับประโยชนมากตามไปดวย  แตถาหากวาไมมีการแขงขันใน
ระหวางผูประกอบการที่อยูในตลาด หรือตลาดนั้นถูกควบคุมโดยผูประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือ
กลุมใดกลุมหนึ่งที่สามารถควบคุมราคาและปริมาณของสินคาหรือบริการได  ผูบริโภคยอมถูก    
เอารัดเอาเปรียบได
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หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ยึดถือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนี้ ตางก็ประสบปญหาที่
เหมือน ๆ กันในระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ เกิดสภาวะการกีดกัน การ
จํากัดและการบิดเบือนการแขงขันในตลาดสินคาและบริการ มีการใชอํานาจตลาดโดยมิชอบกอให
เกิดความเสียหาย มีการรวมตัวกันของบรรดาผูประกอบการเพื่อยุติการแขงขันในระหวางกันและ
การแสวงหาอาํนาจตลาดโดยมิชอบ เปนตน ทําใหผูบริโภคไดรับความเดือดรอน ที่สําคัญคือประ
สิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเสียไป รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับผูอ่ืนในตลาดโลก
เพราะ ตนทุนการผลิตสูง  อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีแลววา ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐจะไม
เขาแทรกแซงในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแขงขันกับภาคเอกชนหรือเขาจัดการทาง
เศรษฐกิจเสียเอง  แตรัฐจําเปนจะตองเขาแทรกแซงเพื่อจัดระบบตลาดใหมีการแขงขันในลักษณะที่
จะเปนการสงเสริมและธํารงไวซ่ึงการแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหได  ในหลาย ๆ มาตรการที่ใช  
มาตรการหนึ่ง  คือ มาตรการทางกฎหมายโดยการออกกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ
แขงขัน ขจัดการผูกขาดทางการคาและบริการ โดยการเขาควบคุมพฤติกรรมของบรรดาผูประกอบ
การที่อยูในตลาดใหมีการแขงขันกัน หามการควบคุมตลาดเพื่อไมใหผูอ่ืนเขามาแขงขัน  อันจะเปน
ทางที่จะบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ เกิดประสิทธิภาพ ผูบริโภคไดรับความคุมครอง เกิดสภาพการ
ที่สามารถเขาสูตลาดไดโดยอิสระ  และจะไดรับการคุมครองเมื่อเขาสูตลาดแลวจะไมถูกทําลายหรือ
กล่ันแกลงใหตองออกจากตลาดไปโดยไมชอบ205  ซ่ึงเรียกกฎหมายประเภทนี้วา กฎหมายปองกัน
การผูกขาด หรือ Antitrust Law หรือ Competition Law หรือ Restrictive Trade Practices Law 
เปนตน การมีชื่อที่เรียกแตกตางกันนี้ ไมมีความแตกตางทางดานกลไก เพราะที่จริงแลวก็เปนเครื่อง
มือแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน  กลาวคือ จะทําอยางไรที่จะใหปจจัยการผลิตที่
เกิดจากทรัพยากรที่มีอยูจํานวนจํากัดสามารถตอบสนองความตองการของทุกคนในสังคมได  ซ่ึงใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนี้ตัดสินปญหาพื้นฐานโดยใชกลไกแหงราคาและยอมรับสิทธิของผู
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะทําการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตน  การจัดสรรทรัพยากร
และผลิตผลของสังคมจึงเปนไปตามเจตจํานงที่เปนอิสระของสมาชิกในสังคม206

                                                          
205 สุธีร ศุภนิตย, “กฎหมายปองกันการผูกขาด”, รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 90 ป  ธรรมศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ / ศักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ), พิมพ
คร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เมษายน 2541), หนา 69-70.

206  ไกรยุทธ  กีรตยาคีนันท ,  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ ,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2525), หนา 8. อางใน ศุภลักษณ ลาภทวีโชค, 



130

ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม207

หลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมีลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ
1.การยอมรับกรรมสิทธิ์หรือยอมรับความเปนเจาของในทรัพยสินและปจจัยการผลิต

ของเอกชน  ผูเปนเจาของมีเสรีภาพเต็มที่ในการจัดการกับทรัพยสินของตนตามแตปรารถนา  แมแต
ในกฎหมายเองก็มีการระบุถึงสิทธิของเอกชนในการครอบครองทรัพยสมบัติ  ทั้งนี้ กฎหมายถือเปน
กลไกทางสังคมที่สําคัญที่สุดในการใหหลักประกันตอการครอบครองทรัพยสิน

2.ผูเปนเจาของปจจัยการผลิตมีเสรีภาพในการเลือกประกอบธุรกิจตามความตองการ  
ไมมีใครจะบังคับควบคุมใครได ไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกรใด

3.มีกําไรเปนเครื่องจูงใจทําใหทุกคนอยากมีรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจใหเจาของ
ปจจัยการผลิตหรือผูประกอบการทําการผลิต และพยายามหาเทคนิคการผลิตใหม ๆ มาใช เพื่อลด
ตนทุนการผลิตและเพิ่มกําไร โดยมีกําไรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินวาสินคานั้น ๆ เปนที่
ตองการหรือไม และควรผลิตเทาไร สวนผูบริโภคจะมีอํานาจอธิปไตยที่จะเลือกซื้อสินคาที่จะนํา
ความพอใจมาใหมากที่สุดดวยการจายเงินนอยที่สุดโดยที่ผูบริโภคมีอิสระในการรับหรือปฏิเสธ  
สินคาที่มีจําหนายในตลาด

4.ใชระบบราคาเปนเครื่องมือตัดสินปญหาพื้นฐานดวยราคาของสินคา และบริการ และ
ปจจัยการผลิตทุกชนิด โดยความตองการหรืออุปสงคของผูบริโภคจะเปนตัวบงชี้ถึงความตองการ
ของสินคาและบริการของตนโดยแสดงออกจากการจายเงิยเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการนั้น ๆ 
ปริมาณเสนอสินคาที่นอยกวาหรือต่ํากวาความตองการหรืออุปสงคของผูบริโภคจะทําใหราคาสูง
ขึ้น ในทํานองกลับกัน ถาอุปทานมีมากกวาอุปสงค ราคาสินคาจะต่ําลง

                                                                                                                                                                     
“ปญหาความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายปองกันการผูกขาด”, (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 25 – 26.

207 ศุภลักษณ ลาภทวีโชค, “ปญหาความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมาย
ปองกันการผูกขาด”, หนา 26 – 27.
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ดวยหลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ เ อ้ืออํานวยใหเอกชนกอบโกย             
ผลประโยชนจากวงธุรกิจไดอยางเต็มที่เชนนี้  หากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไมมีการควบคุมเลย 
จะทําใหผูประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญสามารถกอบโกยผลประโยชนไดอยางไมมีขอบเขต
จํากัด และอยางไมคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน   ผลคือผูประกอบการรายยอยและผูบริโภค
ก็จะตกอยูในภาวะที่จําตองยินยอมใหผูประกอบการรายใหญควบคุมกลไกแหงราคาตลาด            
รูปการณจึงกลับปรากฎวาการปลอยใหเอกชนประกอบธุรกิจกันอยางเสรีกลับมีแนวโนมที่กอให
เกิดระบบตลาดผูกขาดหรือการจํากัดทางธุรกิจการคามากขึ้น  จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑขอบังคับบาง
ประการเพื่อควบคุมดูแลมิใหการแขงขันโดยเสรีทําลายระบบเศรษฐกิจ  อันจะนําไปสูการผูกขาด
อันไมพึงปรารถนาและมีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายมาปกปองการแขงขัน  เพื่อใหไดผลผลิต
จากทรัพยากรที่จํากัดใหไดปริมาณมากที่สุด และจัดสรรใหทรัพยากรที่จะเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไดรับการจัดสรรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยภาพรวมแลว กฎหมายปองกันการผูกขาดจึงเปนกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มีความ
สําคัญตอการที่จะทําใหกระบวนการแขงขัน (competitive process) คงอยูในระบบเศรษฐกิจ  โดย
การควบคุมการใชอํานาจตลาด (market power) ของผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด (dominant 
position) ไมใหใชอํานาจโดยมิชอบ เชนกีดกันไมใหผูอ่ืนเขามาในตลาดหรือทําลายผูประกอบการที่
อยูในตลาดดวยกันหรือทําใหเกิดความปนปวนดานราคาสินคาหรือคาบริการหรือเขาควบคุมจัด
จําหนายสินคา เปนตน ประการที่สําคัญคือ การควบคุมไมใหบรรดาผูประกอบการกระทําการรวม
กัน (concerted actions) หรือรวมตัวกัน (cartel) เพื่อยุติการแขงขันระหวางกัน เชน การกําหนดราคา
สินคาหรือคาบริการรวมกัน (price fixing) การแบงตลาดการซื้อหรือการขาย เปนตน และการ   
ควบคุมการแสวงหาอํานาจตลาดโดยมิชอบ เชนการควบกิจการ (mergers) อันมีผลทําใหการแขงขัน
ในตลาดลดลงและกอใหเกิดการกระจุกตัวได (concentration)  รวมตลอดถึงการควบคุมใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรมในระหวางบรรดาผูประกอบการที่อยูในตลาดดวย208

สําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลว การที่มีการใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ ไมวาโดยทางกฎหมายหรือจากคําพิพากษาของศาลนั้นก็เพราะสวน

                                                          
208 สุธีร ศุภนิตย, “กฎหมายปองกันการผูกขาด”, รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 90 ป  ธรรมศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ / ศักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ), หนา 
71.
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ประกอบของสินคาหรือบริการทําหนาที่ในการบงบอกถึงความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสิน
คาหรือบริการ จึงเปนสิ่งที่ผูเปนเจาของหวงกันและตองการที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐไมทาง
ใดก็ทางหนึ่ง สวนประกอบของสินคาหรือบริการไมไดทําหนาที่ในการควบคุมหรือขัดขวางสินคา
หรือบริการของผูประกอบการใดในการเขาสูตลาดการคาเพื่อแสวงหาประโยชน  แตสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการยังคงไวซ่ึงการสนับสนุนใหมีการแขงขันทางการคาของสินคาหรือบริการที่มี 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืนปรากฎอยู เปนการแขงขันระหวางสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะสามารถชนะใจผูบริโภคในการซื้อหา
สินคาหรือบริการนั้นมาใช

การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็เพื่อการใหความคุมครองแก
ผูเปนเจาของที่ไดใชความพยายาม และความอุตสาหะทั้งเวลา เงินและปญญาในการสรางสรรค 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการออกมา       และใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นใน
กิจการของตน และแกสาธารณชนที่จะไมสรางความสับสนหลงผิดในสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของเจาของแตละราย  ดังนั้น การกระทําที่เปนการละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ ก็คือการกระทาํที่ทําใหสาธารณชนเกิดความเขาใจผิด (misrepresentation) วา สินคาหรือ
บริการภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่งเหมือนหรือคลายกับสินคาหรือบริการภายใต 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการอีกอันหนึ่งจนทําใหผูบริโภคหรือสาธารณชนเลือกใชสินคา
หรือบริการนั้นผิดไป      เพราะคิดวาสินคาหรือบริการที่ตนบริโภคอยูนั้นเปนของผูผลิตสินคาหรือ
ผูใหบริการของผูเปนเจาของที่แทจริง  แตการผูกขาดนั้นไมไดเปนการกระทําหรือเครื่องมือที่กอให
เกิดความสับสนหลงผิดหรือเขาใจผิดแตประการใด  แตเปนการกระทําที่กระทบถึงโครงสรางของ
ตลาดการคาภายในประเทศ     ไมวาจะเปนการทําสัญญา การกําหนดทองที่หรือราคาขายหรือซ้ือ
สินคา  ไมใชเปนเรื่องของสินคาหรือบริการอยางเชนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  อีกทั้งผูที่
ไดรับผลเสียหายโดยตรงจากการละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็คือ ผูเปนเจาของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเองเนื่องจากการขาดรายไดจากการขายสินคาหรือใหบริการเสีย
ช่ือเสียงทางธุรกิจในสินคาหรือบริการของผูละเมิดที่ผลิตไมไดมาตรฐานของตนเอง  แตสําหรับการ
ผูกขาดนั้น ผูเสียหายคือผูบริโภคทั้งประเทศที่บริโภคสินคาหรือบริการผูกขาดนั้น เนื่องจากกการ
พัฒนาสินคาไมเกิด ตนทุนการผลิตสูงขึ้น  คุณภาพสินคาอาจไมไดมาตรฐานที่ควรจะเปน และ
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ประเทศชาติก็สามารถตกเปนผูเสียหายไดเชนกัน เพราะการผูกขาดไมไดนําทรัพยากรที่มีอยูใน
ประเทศมาใชใหมีประสิทธิภาพสูงสุด209

ในประเด็นเรื่องราคา การจําหนายสินคาหรือใหบริการภายใตสวนประกอบของสินคา
หรือบริการเปนการจําหนายของผูเปนเจาของ ในขณะที่การผูกขาดเปนการกระทําเพื่อความมุง
หมายในการแสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจอยางเต็มที่และใหไดมากที่สุด  การมีอํานาจผูกขาดของผู
ผูกขาดจึงเปนการกระทําเพื่อส่ิงดังกลาวเพื่อใหตนไดมีอํานาจในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกดานราคา  แตการจําหนายสินคาหรือใหบริการภายใตสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการไมไดเปนการปดกั้นการจําหนายสินคาหรือบริการประเภทเดียวกันของผูอ่ืน 
ผูเปนเจาของจึงไมมีอํานาจที่จะกระทําการอยางเชนผูผูกขาดได    แตความตองการก็คือการทําให
สินคาหรือบริการของตนเปนที่นิยมและรูจักในหมูผูบริโภค  คุณภาพจึงตองไดมาตรฐานพรอม ๆ 
กับราคาที่ตองสมเหตุสมผลดวย  เนื่องจากตองคอยทําการแขงขันกับผูอ่ืนในตลาดการคาเดียวกัน

จากที่ไดกลาวไวขางตน ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณจักร ญี่ปุน  
ออสเตรเลีย ไดใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการบางลักษณะที่กฎหมายคุมครองอยูภายใต
กฎหมายเครื่องหมายการคา เพราะสวนประกอบของสินคาหรือบริการทําหนาที่หลักในการแยกแยะ
ความแตกตางของสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของตางรายกันได  เมื่อสวนประกอบของสินคา
หรือบริการเปนเครื่องหมายการคา  หลักหรือการพิจารณาใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ไดรับความคุมครองก็ตองพิจารณาตามกฎหมายดังกลาว   รวมตลอดจนถึงระยะเวลาการใหความ
คุมครองดวย  จึงหมายความวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการสามารถไดรับความคุมครองได
ตราบเทาที่ผูเปนเจาของประสงคที่จะใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการกับสินคาหรือบริการ
ของตนไปนานเทาใด ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาว ผูเปนเจาของก็มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้น แตการไมมีระยะเวลาจํากัดโดยเฉพาะเจาะจงแนนอนลงไปของ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนี้ ไมไดหมายความวาผูเปนเจาของในสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้น    มีอํานาจผูกขาดเชนอยางในความหมายของการผูกขาดของกฎหมายปองกันการ
ผูกขาดที่ไดกลาวไวขางตน  การมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในสวนประกอบของสินคาหรือบริการหมาย
ความวา ผูอ่ืนไมสามารถใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เหมือนหรือคลายกับสวน

                                                          
209 เรียบเรียงจาก Milton Handler, “Trade-Marks and Anti-Trust Laws”, The Trademark 

Reporter, Vol. 88 : 441-442.
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ประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับความคุมครองนั้นหลังจากที่สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของผูเปนเจาของที่แทจริงใชหรือจดทะเบียนอยูกอนแลวมาสรางความสับสนหลงผิดในหมูผู
บริโภคของผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่แทจริง  เวนแตวาไดมีการพิสูจนให
เห็นวาตนมีสิทธิดีกวา กลาวคือ ตนไดมีการใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมากอนและ
ไมไดเปนการหามหรือกีดกันวาจะไมสามารถมีผูอ่ืนมาใชสิทธิของตนเหนือสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการของตนได  นอกจากนี้ แมสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะยังอยูในความ
ประสงคของผูเปนเจาของที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  แตลักษณะของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการดังกลาวไมมีลักษณะในการบงบอกถึงความแตกตางกับสวนประกอบของสินคา
หรือบริการอื่น ๆ ไดแลว อาทิ กลายเปนสิ่งสามัญในทางการคาไป  กฎหมายก็ไดกําหนดใหนาย
ทะเบียนหรือผูมีสวนไดเสียเพิกถอนสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวไดเชนเดียวกับ
เครื่องหมายการคาลักษณะอื่น  ซ่ึงหมายความวา ผูเปนเจาของไมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวอีกตอไป  
เชนนี้นับไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการไมไดเปนส่ิงที่สรางอํานาจผูกขาดในสินคาหรือ
บริการใหแกผูเปนเจาของตามความหมายในกฎหมายปองกันการผูกขาดเลย

2.4.3 การปองกันการใชสิทธิโดยไมสุจริตกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ความสุจริตถือเปนหลักพื้นฐานสําคัญที่มีอยูในกฎหมายของประเทศตาง ๆ            ซ่ึงมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  โดยลักษณะของการบัญญัติกฎหมายในหลักพื้น
ฐานนี้จะเปนการบัญญัติในลักษณะที่มีเนื้อความไมชัดแจง  และมีความเปนลักษณะทั่วไปอันเปน      
มาตรฐานทั่วไปที่ใชเปนเครื่องวัดความประพฤติของมนุษยในสังคมทุก ๆ กรณี อันไมอาจจะ
อธิบายใหชัดเจนกระจางในรายละเอียดไดทั้งหมด เนื่องจากมีลักษณะเปนนามธรรมที่นับวันจะมีแต
คล่ีคลายตอไป การที่หลักการนี้ปรากฎตัวออกมาเปนหลักปลีกยอยที่พออธิบายไดอยางชัดเจนนั้นก็
เปนเพียงบางสวนเทานั้น210  หลักดังกลาวจึงเปนกฎหมายยุติธรรมอันนํามาซึ่งอํานาจการใชดุลพินิจ
แกผูพิพากษาที่จะนํามาวินิจฉัยตัดสินวา ส่ิงใดเปนธรรมหรือไมเปนธรรม  แมคูความจะไมยกขึ้นมา
อาง ก็ใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจนําเอาความคิดในทางศีลธรรมของสังคมเขามามีสวนใหความ
ยุติธรรมนี้

                                                          
210 ปรีดี เกษมทรัพย, “หลักสุจริต”, หนังสืออนุสรณพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์ 

สิงหพันธุ, (กรุงเทพมหานคร, 2526), หนา 7.
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อนึ่ง  การนําหลักดังกลาวมาใชในคดี จะตองเปนการนํามาปรับใชใหสอดคลองตาม
สถานการณของแตละคดีเปนราย ๆ ไป ไมใชปรับใชกับทุกคดี เพราะหากผูพิพากษาใชหลักสุจริต
มาวินิจฉัยคดีมากเกินไปจะทําใหเกิดการพิพากษาโดยใชหลักเกณฑนอกเหนือจากบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมาย211  ดังนั้น การปรับหลักสุจริตเขากับคดีใด จึงตองเปนการใชอยางจํากัด คือ เปน
กรณีที่มาบทบัญญัติเฉพาะเรื่องมาปรับใชแลวทําใหเกิดความไมเปนธรรม212  หรือปรับใชเมื่อขอ
เท็จจริงในคดีไมสามารถปรับใชกับบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายได213  แต
อยางไรก็ดี การปรับใชหลักสุจริตกับคดีนี้อาจแตกตางกันในแตละประเทศได ยกตัวอยางเชน 
ประเทศเยอรมัน  ศาลไดนําหลักสุจริตในกฎหมายหนี้มาปรับใชอยางกวางขวาง โดยนํามาปรับให
เขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  โดยศาลจะไมลังเลเลยวาหากเกิดกรณีใดที่เห็น
วาไมเปนธรรม ศาลจะเขาแทรกแซงการทําธุรกรรมนั้น ๆ ไมวาจะเปนการแกไขสัญญาในกรณีที่มี
พฤติการณที่ไมคาดหมายเกิดขึ้น เชน กรณีเกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรงหรือเกิดสงคราม หรือกรณี
กําหนดสิทธิหนาที่ของคูสัญญาในกรณีที่มิไดตกลงกันไว214  สําหรับประเทศ สวิสเซอรแลนด การ
นําหลักสุจริตมาใช ศาลจะใชในกรณีจํากัดยกเวนเทานั้น จะไมนํามาปรับใชอยางพรํ่าเพรื่อ  แมวา
กฎหมายจะใหอํานาจศาลเต็มที่ในการวินิจฉัยพฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคม    แตศาลสวิสมี
แนวคิดยึดติดอยูกับบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอยางเหนียวแนน ซ่ึงหากนําบทบัญญัติ
นี้มาใชมากเกินไป  จะทําใหรูสึกกันวา ศาลจะนําหลักกฎหมายที่อยูนอกบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงปรับใชจะทําใหระบบกฎหมายเสียความแนนอนไป  ในการวินิจฉัยของศาลจึงเปน
หนาที่ของคูความที่จะตั้งประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อางวาไมสุจริตขึ้นเปนขอตอสูเอง ศาล
มักจะไมใชดุลพินิจในการวินิจฉัยเอง215  และสําหรับประเทศไทย    หลักสุจริตไดปรากฎในมาตรา 

                                                          
211 Ivy William, The Sources of Law in The Swiss Civil Code, (London : Oxford 

Clarendon Press, 1982), p.159. อางใน สุจิต ปญญาพฤกษ, “การใชสิทธิ์โดยสุจริต”, (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 32-33.

212 หยุด  แสงอุทัย, รวมหมายเหตุทายฎีกาของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530), หนา 41.

213 Ivy William, The Sources of Law in The Swiss Civil Code, p.159. อางใน สุจิต ปญญา
พฤกษ, “การใชสิทธิ์โดยสุจริต”, หนา 32.

214 เร่ืองเดียวกัน, หนา 101.
215 เร่ืองเดียวกัน
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5 (ที่มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพงสวิส216 มาตรา 2217)  และมาตรา 421 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย218 ซ่ึงการนําหลักสุจริตมาใชกับคดีนั้นจะตองถือเปนกรณียกเวน  กลาวคือ ตองเปน
กรณี

1.บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฝาฝนความเปนธรรมหรือในกรณี
ในเรื่องสิทธิหนาที่ตามสัญญายอมตองเปนกรณีที่การบังคับตามขอตกลงในสัญญาอยางเครงครัด
นั้นจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม

2.ไมมีบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น ๆ มาปรับใช อันเปนกรณีการนําบทบัญญัติดังกลาวไป
อุดชองของกฎหมาย เปนการใชบทบัญญัติอันเปนกฎหมายทั่วไป ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดย
มีเงื่อนไขวาตองเปนกรณีไมมีบทเฉพาะเทานั้น

นอกจากนี้ การนําบทบัญญัติตามมาตรา 5 มาปรับใชตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือมีสิทธิหนาที่ตามสัญญาอยูแลว แตใชสิทธินั้นโดยไมสุจริต219

การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการกระทําที่สุจริตตามบรรทัดฐานทางกฎหมายหรือ
ไม  ไมวาจะเปนการพิจารณาในระบบกฎหมาย Civil Law หรือ Common Law ตางก็มีความเห็น
เดียวกันวา หลักสุจริตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการนําหลักมาตรฐานทางศีลธรรม (Superior Moral 
Standards) เชนความยุติธรรม (Justice) ความเปนธรรม (Equity)  ความเทาเทียมกัน (Fairness) 

                                                          
216 ปรีดี เกษมทรัพย, “หลักสุจริต”, หนังสือนุสรณพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์ 

สิงหพันธุ, หนา 7.
217 มาตรา 2 “Every person is bound to exercise his rights and fulfil his obligations 

according to the principle of good faith.
The Law does not sanction the evident abuse of man’s rights.”

218 มาตรา 5  “การใชสิทธิแหงตนเองก็ดี การชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําการโดย
สุจริต”

มาตรา 421 “การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการ
อันมิชอบดวยกฎหมาย”

219 สุจิต ปญญาพฤกษ, “การใชสิทธิ์โดยสุจริต”,  หนา 114.
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ความรูสึกผิดชอบชั่วดี (Good Conscience) มาพิจารณาเพื่อเปนบรรทัดฐานทางกฎหมาย220  ดังนี้ จึง
อาจกลาวไดวา หลักสุจริตเปนหลักที่มีลักษณะคอนขางนามธรรม เปนหลักในกฎหมายที่คอย    
ควบคุมความประพฤติตาง ๆ ของบุคคลในสังคมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักวิญชูนพึงคาดหมาย 
เพื่อยังใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม  ดังนั้น จึงเปนหลักที่สามารถนําไปปรับใชกับขอเท็จจริง
ใหม ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยูทุกเวลา

จุดมุงหมายของหลักสุจริต ก็คือ ความยุติธรรมที่แทจริงหรือความยุติธรรมตามเนื้อหา 
(substantial justice) มิใชความยุติธรรมตามกระบวนการการใชกฎหมาย อันเปนความยุติธรรมตาม
แบบพิธีเทานั้น เพราะหากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ความยุติธรรมตามพิธีที่ยึด
ตัวบทบัญญัติเปนหลักยอมไมสามารถใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุก ๆ กรณีได ดังนั้น จึงเปน  
หนาที่ของผูใชกฎหมายตองวินิจฉัยตามหลักความเปนธรรมและความถูกตอง โดยถือเอาความ     
ยุติธรรมสําคัญกวากฎหมาย เพราะสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายสั่งนั้นไมจําเปนตองยุติธรรมเสมอไป221

เมื่อการใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการกับสินคาหรือบริการเปนการใชเพื่อใหผู
บริโภคทราบถึงความแตกตางของสวนประกอบของสินคาหรือบริการของคนละเจาของเปนสําคัญ 
การกระทําใด ๆ ที่แสดงวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะไมสามารถทําหนาที่ดังกลาวหรือ
ทําไดไมดีเทาเดิม  เพราะมีผูประกอบการรายอื่นใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เหมือน
หรือคลายกับของตนจนสรางความสับสนหลงผิดแกผูบริโภค และทําใหผูบริโภคหันเหไปซื้อหรือ
ใชสินคาหรือบริการนั้นแลว เพียงเพราะมีการเขาใจวาสินคาหรือบริการที่มีสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้นเปนสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของที่แทจริงหรือผูใชมากอน การกระทําดังกลาว
นี้เปนการกระทําที่เรียกวา การลวงขาย (passing off หรือ palming off)222  ซ่ึงถือเปนหลักที่ริเร่ิมมา
จากหลักกฎหมายละเมิดในระบบกฎหมาย Commom Law223  และเปนหลักที่ยอมรับกันสากลใน

                                                          
220 Connor, J.F.O., Good Faith in International Law, (Darthmouth Publishing Company, 

1991), p.41.
221 สุจิต ปญญาพฤกษ, “การใชสิทธิ์โดยสุจริต”, หนา 18.
222 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.252.
223 หลักการลวงขายใน Commom Law ศาลไดวางแนวไวดังนี้
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ระบบกฎหมายเครื่องหมายการคา การกระทําใด ๆ ที่สรางความสับสนหลงผิดในหมูผูบริโภคอัน
อาศัยสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนเครื่องมือ แสดงวาผูกระทําไดมีเจตนาที่จะทําใหสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะความเหมือนหรือคลายกับของผูที่ใชมากอน หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง   ผูกระทําไดรูถึงการมีอยูของสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูนั้นแลว โดยนํา
มาแสวงหาประโยชนจากความมีชื่อเสียงของสวนประกอบของสินคาหรือบริการหรือความเปนที่รู
จักหรือนิยมของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมาเบี่ยงเบนใหผูบริโภคเกิดความสับสน 
เพื่อจะไดซ้ือหรือใชสินคาหรือบริการของตน ดังนี้ถือเปนการใชสิทธิในสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้นอยางไมสุจริต        และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การลวงขายเปนพฤติกรรมที่ฝาฝนความ
ยุติธรรม ความเปนธรรมของการอยูรวมกันของคนในสังคม             ความอยากไดมาซึ่งสิทธิใน

                                                                                                                                                                     
1. เครื่องหมายที่ถูลวงขายจะตองมีชื่อเสียง (reputation) พอสมควร ซ่ึงการมี

ช่ือเสียงอาจพิจารณาจากระยะเวลาที่มีการใชเครื่องหมายนั้นหรือปริมาณที่สินคที่ใชเครื่องหมายนั้น
มีจําหนายในทองตลาด

2. แตการมีช่ือเสียงนั้นไมตองถึงขนาดเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
3. การมีช่ือเสียงตางจากการมีคานิยมทางการคา (goodwill) การลวงขายนั้น

กอใหเกิดความเสียหายตอคานิยมทางการคาเปนสําคัญ  ดังนั้น ในคดีลวงขายจึงตองปรากฎวา   
นอกจากสินคาของโจทกจะมีชื่อเสียงภายในประเทศแลว จะตองมีคานิยมทางการคาในประเทศดวย 
ในคดีเกา ๆ การที่ขอเท็จจริงปรากฎวา แมสินคาของโจทกจะมีขายอยู แตไมปรากฎวาโจทกมี      
กิจการคาขายในประเทศ ศาลเห็นวายังไมเปนการลวงขาย แตศาลในระยะตอมาเห็นวา ถา       
เครื่องหมายนั้นมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปแลวก็ถือเปนหลักฐานเบื้องตนไดวา โจทกมีกิจการคา
อยูในประเทศนั้น และคานิยมทางการคาของโจทกืยอมถูกกระทบกระเทือนเพราะการลวงขายนั้น
ไดแลว

4. เจตนาฉอฉลของจําเลยในการลวงขายไมใชสาระสําคัญ โจทกจึงไมตอง
พิสูจนใหเห็นในคดีลวงขาย แตตองพิสูจนวาจําเลยไดแสดงออกโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งให      
ผูอ่ืนเชื่อวาสินคาหรือบริการที่จําเลยเกี่ยวของนั้นเปนสินคาหรือบริการของผูอ่ืน

5. เชนเดียวกัน โจทกไมตองพิสูจนวาสินคาหรือบริการของจําเลยนั้น       
คุณภาพดอยกวาของโจทกเพื่อจะฟองคดีลวงขาย  แตสําหรับการคํานวณคาเสยีหายแลว โจทกอาจ
ตองนําสืบถึงปริมาณการขายของจําเลย ซ่ึงอาจมีความสัมพันธกับคุณภาพของสินคาก็ได โปรดดู 
ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 121-122.
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สวนประกอบของสินคาหรือบริการ   โดยการจดทะเบียนหรือการใชในตลาดการคานับวาเปนสิ่งที่
ไมสมควรที่จะใหไดการคุมครองเปนอยางยิ่ง



บทที่ 3

การคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการในหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศและในตางประเทศ

3.1 THE  PARIS  CONVENTION

อนุสัญญากรุงปารีสเปนอนุสัญญาที่ใหความคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม โดยได
ระบุไววาการใหความคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรมหมายถึง การใหความคุมครองสิทธิบัตร   
สิทธิบัตรอรรถประโยชน (utility models) การออกแบบอุตสาหกรรม เครื่องหมายการคา         
เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการคา ส่ิงบงชี้แหลงกําเนิด (indications of source) ถ่ินกําเนิดของสินคา 
(appellations of origin) และการระงับการแขงขันที่ไมเปนธรรม (repression of unfair competition)
ตาม Section 1(2)  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมไดมีลักษณะเปนทรัพยสินทางอุตสาหกรรมในความหมายตาม  
ตัวอักษร  แตมาจากเหตุผลในดานการเจรจาขณะรางอนุสัญญา1   แตการคุมครองทรัพยสิน           
อุตสาหกรรมตามอนุสัญญานี้ รัฐสมาชิกไมจําเปนตองใหการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรมทุก
ประเภทที่กําหนดไวในมาตรานี้  เนื่องจากเมื่อคร้ังที่มีการประชุม  ณ  กรุงเฮก  เพื่อพิจารณาถึง      
คําจํากัดความของคําวา “ทรัพยสินอุตสาหกรรม” ที่ประชุมไดมีมติอยางชัดแจงวา ประเทศสมาชิก
ไมผูกพันที่จะตองออกมาตรการทางกฎหมายคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรมใหครอบคลุมทุก
ประเภท2  เพราะโดยผลของเนื้อหาของอนุสัญญาประกอบกับ Article 25 ซ่ึงกําหนดใหประเทศ  

                                                          
1 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection 

of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, (Geneva : WIPO, 1991), p.23. อางใน     
นลินทร ชาติศิริ, “การกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาและสภาพบังคับทาง
กฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม”, หนา 12.

2 เร่ืองเดียวกัน.
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ตาง ๆ ตองมีมาตรการทางกฎหมายภายในคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมที่สําคัญเทานั้น3  แต
ในทางปฏิบัติ รัฐตาง ๆ ก็มักมีมาตรการทางกฎหมายครอบคลุมทั้งหมดโดยปริยาย เพราะมิฉะนั้น
อาจถูกพิจารณาวาไมไดอนุวัติการตามอนุสัญญาอยางเพียงพอ4

แมในอนุสัญญาไดมีการกําหนดถึงส่ิงที่ไดรับความคุมครองไวดังที่กลาวขางตน  แต
กลับไมไดกําหนดคําจํากัดความของสิ่งดังกลาว  ดวยเหตุนี้ จึงตองเปนหนาที่ของรัฐสมาชิกในการ
กําหนดความหมายและเงื่อนไขของการคุมครองไวเอง  ยกตัวอยางเชน Article 6(1) ไดบัญญัติวา 
เงื่อนไขของการยื่นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเปนหนาที่ของรัฐสมาชิกที่จะทําการ
กําหนดในกฎหมายภายใน5  ดวยเหตุนี้ ทําใหไมสามารถระบุไดวา อนุสัญญานี้ไดใหความคุมครอง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม และคุมครองในลักษณะ
เปนเครื่องหมาย การคาหรือไม

แตอยางไรก็ดี  แมจะไมสามารถระบุประเภท ขอบเขตและหนาที่ของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการภายใตการพิจารณาของอนุสัญญากรุงปารีสได  แตสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการก็สามารถที่จะไดรับการปกปองจากการกระทําที่ไมเปนธรรมของผูอ่ืนในทางการคาไดตาม 
Article 10bis  6  ในบทบัญญัติดังกลาวไดใหลักษณะของการกระทําที่ถือวาเปนการกระทําที่ขัดขวาง

                                                          
3 Article 25 : (1)  Any country party to this convention undertakes to adopt, in accordance 

with it constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.
(2) It is  understood that, at the time a country deposits its instrument of 

ratification or accession, it will be in a position under its domestic law to give effect to the 
provisions of this Convention.

4 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, p.24. อางใน นลินทร ชาติศิริ, “การกระทํา
อันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณี
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม”, หนา 12-13.

5 Article 6(1) : “The conditions for the filing and registration of trademarks shall be 
determined in each country of the Union by its domestic legislation.”

6 Article 10bis : (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such 
countries effective protection against unfair competition.
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ตอการแขงขันที่เปนธรรมในทางการคาไวอยางกวางวา การกระทําการแขงขันใดที่ไมสุจริตในทาง
การคาหรืออุตสาหกรรมถือวาการกระทํานั้นเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม โดยมิไดกําหนดลักษณะ
ไววาการกระทําใดจัดเปนการไมสุจริต แตปลอยใหเปนหนาที่ของกระบวนการบริหารและกระบวน
การยุติธรรมในแตละประเทศเปนผูพิจารณา  สาเหตุของการไมกําหนดลักษณะหรือเงื่อนไขไวก็
เนื่องจากวัตถุประสงคซ่ึงมุงหมายที่จะตอบสนองการแขงขันในเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา  การบัญญัติอยางกวางจึงสามารถครอบคลุมวิธีการแขงขันในตลาดการคาทั้งหมดที่เกิด
ขึ้นในปจจุบัน   รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต7          แตทั้งนี้ในมาตราดังกลาวไดกําหนด
แนวทางใหแกรัฐสมาชิกในการพิจารณาวาการกระทําใดเปนการแขงขันที่ไมสุจริตในทางการคา
หรืออุตสาหกรรมไว 3 ประการคือ การกอใหเกิดความสับสน (causing confusion) ตาม Article 10bis

(3)(I) การใหรายคูแขงขัน (discrediting competitors) ตาม Article 10bis(3)(ii)  และการทําใหเขาใจ
ผิด (misleading)  ตาม Article 10bis(3)(iii)  ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะตองมีมาตรการปองกันลักษณะ
การกระทําอันไมเปนธรรมอยางนอยท่ีสุด  3  ประการขางตนในกฎหมายภายในของตน

                                                                                                                                                                      
(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 

commercial matters constitutes an act of unfair competition.
(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means 
whatever with the establishment, the goods, or the industrial or 
commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to 
discredit the establishment, the goods, or the industrial or 
commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade 
is liable to mislead the public as to the nature, the 
manufacturing process, the characteristics, the suitability for 
their purpose, or the quantity, of the goods.”

7 นลินทร ชาติศิริ, “การกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาและสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม”,  หนา 16.
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การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการภายใตอนุสัญญากรุงปารีสใน 
Article 10bis นี้จัดอยูในประเภทการคุมครองในการกอใหเกิดความสับสนหลงผิด (causing 
confusion) ไมวาโดยวิธีการใดในสินคา ซ่ึงขอบเขตของประเภทนี้กวางมากโดยครอบคลุมการ
กระทําทุกอยางในสวนของการคาที่เกี่ยวของกับเครื่องหมาย (mark) สัญลักษณ (sign) คําขวัญ 
(slogan) หีบหอ (packaging) รูปราง (shape) สี (color) ของสินคาหรือบริการหรือส่ิงชี้เฉพาะ 
(distinctive indication) อ่ืน ๆ ที่นักธุรกิจใชในการดําเนินธุรกิจและยังรวมไปถึงลักษณะทุกอยาง
ของสินคาหรือบริการที่ปรากฎออกมา (the appearance of goods and the presentation of services)
ดวย8

สําหรับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมใน
ทางการคาอันสามารถนํามาใชกับการเยียวยาความเสียหายในสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ดวยนั้น  อนุสัญญานี้ไดกําหนดไวใน Article 10ter 9 ที่ใหภาระผูกพันแกประเทศภาคีในอันที่จะใหมี
การกําหนดกระบวนการเยียวยาความเสียหายแกบุคคลสัญชาติประเทศภาคีอ่ืน ๆ จากการกระทําที่
กําหนดไวใน  Articles   9,   10   และ   10bis      อันไดแกการจัดใหมีกระบวนการทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพในการจํากัดการกระทําตาง ๆ เหลานี้คือ

(1) การคาสินคาซึ่งมีเครื่องหมายการคาหรือช่ือทางการคาที่ผิดกฎหมายซึ่งมีการ      
คุมครองเรื่องนี้ในประเทศภาคีที่เกี่ยวของ

                                                          
8  เร่ืองเดียวกัน.
9 Article 10ter : (1) The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other 

countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in 
Articles 9, 10 and 10bis .

(2) They undertake, further, to provide measures to permit federations and 
associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the 
existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take 
action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the 
acts referred to in Articles 9, 10 and 10bis , in so far as the law of the country in which protection is 
claimed allows such action by federations and associations of that country.
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(2) การใชส่ิงชี้เฉพาะถึงแหลงที่มาของสินคาหรือลักษณะชี้เฉพาะของผูผลิต กระบวน
การผลิต หรือการคาที่เปนเท็จ

(3) การแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา

3.2 TRIPs

TRIPs  หรือ  Trade  Related   Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  หรือ ความ 
ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาไดกําหนดประเภทของทรัพยสินทาง
ปญญาที่จะไดรับความคุมครองกําหนดขอบเขตและการใชสิทธิไวในหมวดที่ 2  โดยในหมวดนี้เปน
เพียงการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา (Minimum Standard) ที่แตละประเทศจะตองบัญญัติกฎหมายให
ความคุมครอง10  แตหากประเทศสมาชิกใหความคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาที่มีมากไปกวาที่ 
TRIPs กําหนดไว การใหความคุมครองดังกลาวยอมสามารถกระทําได

ในความตกลง TRIPs ไดใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการไวใน 
Article 15(1)11 อันวาดวยเร่ืองคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา (Trademarks)” ซ่ึงรวมถึง
เครื่องหมายบริการ (Servicemark) ดวยวาหมายถึง “สัญลักษณใด ๆ หรือสัญลักษณหลาย ๆ 
สัญลักษณมารวมกันเปนกลุม ซ่ึงสัญลักษณดังกลาวนี้มีความสามารถในการทําหนาที่แยกแยะความ
แตกตางของสินคาหรือบริการของวิสาหกิจหนึ่งจากสินคาหรือบริการของวิสาหกิจอ่ืน”  โดยไดมี
การขยายความหมายของคําวา “สัญลักษณ” นี้ไววาหมายถึงโดยเฉพาะคํา รวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร 
ตัวเลข สวนที่เปนรูปเปนราง และกลุมของสี รวมตลอดจนถึงสัญลักษณหนึ่งหรือหลายสัญลักษณที่

                                                          
10  อรพรรณ  พนัสพัฒนา,    “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  

(TRIPS)  :  พันธกรณีและประโยชนของประเทศไทย”,  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 19 ฉบับ 3 (พฤศจิกายน 2539) : 7.

11 Article 15(1) : “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of 
constituting a trademark.  Such signs, in particular words including personal names, letters, 
numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such 
signs, shall be eligible for registration as trademarks…………Members may require, as a 
condition of registration, that signs be visually perceptible.”
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กลาวมาประกอบรวมกันขึ้น โดยรัฐสมาชิกอาจจะกําหนดใหสัญลักษณดังกลาวมีลักษณะที่มองเห็น
ไดเปนเงื่อนไขหนึ่งที่จะรับจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาหรือไมก็ได

จะเห็นไดวาลักษณะบางสวนของสัญลักษณใน  Article 15(1) มีลักษณะเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ คือ สวนที่เปนรูปเปนราง (figurative elements) และกลุมของสี 
(combinations of colours)  อันแสดงใหเห็นวา  หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมี
ความสามารถที่จะทําใหสินคาหรือบริการภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่งตางจาก
สินคาหรือบริการภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการอีกอันหนึ่งได สวนประกอบของสินคา
หรือบริการดังกลาวนั้นก็มีลักษณะเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการแลวแตกรณีตาม 
TRIPs   อยางไรก็ดี TRIPs ไมไดจํากัดเพียงแคลักษณะของสัญลักษณที่กลาวไวขางตนเทานั้น และก็
ไมไดจํากัดอีกเชนกันวา สัญลักษณดังกลาวจะตองมีลักษณะที่มองเห็นไดแมโดยลักษณะของ
สัญลักษณจะสามารถมองเห็นได  กลับบัญญัติทางเลือกวารัฐสมาชิกอาจจะกําหนดใหสัญลักษณที่
จะมาขอจดทะเบียนนั้นตองมีลักษณะที่มองเห็นได (visually perceptible) เปนเงื่อนไขหนึ่งในการ
จดทะเบียนหรือไมก็ได   ฉะนั้น รูปรางของสินคา (shape)  ฉลาก หีบหอบรรจุภัณฑ  เสียง และแม
แตกล่ินที่มีการบรรยายหรือแสดงออกมาเปนลายลักษณอักษรใหเห็นวาสัญลักษณดังกลาวมีลักษณะ
อยางไร12 หรือทั้งที่ไมบรรยายเปนลายลักษณอักษร รัฐสมาชิกก็สามารถบัญญัติใหความคุมครองได 
ไมขัดตอ TRIPs แตประการใด กฎหมายของบางประเทศไดนําเอาลักษณะเครื่องหมายของ TRIPs 
ไปบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการคาของตนเอง เชน The  Trade  Marks  Act  1994 ของ 
สหราชอาณาจักร  สัญลักษณที่จะไดรับการจดทะเบียนควรมีลักษณะที่จะสามารถบรรยายออกมา
โดยการเขียนได (capable of being represented graphically)13  ดวยเหตุนี้ ในความตกลง TRIPs ใน
สวนการมีลักษณะมองเห็นของเครื่องหมาย  จึงเปนการกําหนดอยางกวางและไมไดบังคับวาจะตอง
นําไปบัญญัติเปนเงื่อนไขหนึ่งในกฎหมายของรัฐสมาชิก  แตอยางนอยที่สุด ควรตองมีสัญลักษณ
ตามคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา” ที่กลาวไวขางตนดวย

นอกจากคําจํากัดความแลว Article 15(1) ยังไดกําหนดคุณลักษณะของสัญลักษณที่จะ
นํามาจดทะเบียนไวดวยวามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองและลกัษณะบงเฉพาะอันเกิด

                                                          
12 Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise 

Guide to the TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell Limited: Great Britain, 1996, p.54.
13 Ibid.
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จากการใช ซ่ึงมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดก็ไดขึ้นอยูกับสัญลักษณนั้นวามีคุณสมบัติเปนประการใด 
เพียงพอที่จะแสดงถึงแหลงกําเนิดหรือเจาของไดหรือไม

นอกจากนี้ ในความตกลงยังไดมีการใหนําเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส (ป 
1967)  มาใชตรวจสอบเครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการในคุณสมบัติอ่ืน
นอกเหนือจากคุณลักษณะบงเฉพาะที่ไดระบุไวใน Article 15(1) เพื่อปฏิเสธการจดทะเบียน14  
(Section 15(2))15  ดวยกลาวคือ ใน TRIPs กําหนดแตเพียงวา เครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ขอจดทะเบียนจะตองมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองหรือจากการใชเทานั้น 
เพียงเทานี้ยังไมทําใหเครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวไดรับการ
จดทะเบียน แตจะตองมีการพิจารณาบทบัญญัตใินอนุสัญญากรุงปารีสดวยวาเครื่องหมายการคาหรือ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวเขาขายที่จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตามอนุสัญญา
หรือไม เชน เปนเครื่องหมายที่ตองหามตาม Article 6 ter  หรือไม เปนตน

นอกเหนือจากการนําเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสมาใชในการตรวจสอบ  
เครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการตาม TRIPs แลว รัฐสมาชิกยังตองนําเอา
หลักเกณฑในเรื่องการปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมตาม Article 10bis   ตลอดจนการเยียวยา
ความเสียหายจากการกระทําดังกลาวใน Article 10ter  มาใชดวยตาม Article 2(1)16 ของ TRIPs ซ่ึงผู
เขียนไดกลาวไวแลวในหัวขอที่  3.1 จึงไมขอกลาวในหัวขอนี้อีก

3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่กลาวในบทที่ 2 จะเห็นไดวา สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการเปนเครื่องมือทางการคาของผูประกอบการในอันที่จะทําใหผูบริโภค

                                                          
14 Ibid., p.55.
15 Article 15(2) : “Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying 

registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the 
provisions of the Paris Convention (1967).”

16 Article 2(1) : “In respect if Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply 
with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).”
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รับรูวาสินคาหรือบริการของตนมีลักษณะแตกตางจากของผูอ่ืนเชนไร    อันเปนการแสดงใหเห็น
คุณสมบัติของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีตอสินคาหรือบริการที่มีลักษณะเชนเดียวกับ
คุณสมบัติของเครื่องหมายที่มีตอสินคาหรือบริการดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.3.3 ขางตน  ฉะนั้น 
ศาลในสหรัฐอเมริกาจึงถือวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนเครื่องหมายประเภทหนึ่ง17 ที่
สามารถไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ The Lanham Act

3.3.1   กฎหมายที่ใหความคุมครอง

3.3.1.1 THE  LANHAM  ACT

The Lanham Act หรือ The Trademark Act 1946 เปนกฎหมายสารบัญญัติของ
รัฐบาลกลาง (federal substantive law) ที่มีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองเครื่องหมายประเภท
ตาง ๆ อันไดแก เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม  
และการแขงขันที่ไมเปนธรรม (unfair competition)18 ในทางการคา  โดยกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติ
ไวอยางชัดเจนถึงลักษณะและวิธีการที่เครื่องหมายที่ใชในทางการคาของผูประกอบการจะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย  กลาวคือ ไดมีการยอมรับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายกับ     
หนวยงานผูรับผิดชอบ อันไดแก USPTO มาเปนทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากระบบการใช  
เครื่องหมาย  แตอยางไรก็ดี การที่จะไดรับการจดทะเบียน การใชก็เปนเงื่อนไขหนึ่งของ USPTO  ที่
จะไดรับการจดทะเบียนเชนกัน

การนําระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคามาเปนสวนหนึ่งของการไดมา
ซ่ึงสิทธิในเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกาเปนเพราะวาการใชระบบการใชเครื่องหมายการคา
แตเพียงอยางเดียวจะเปนปญหาตอสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการคาของผูเปนเจาของที่มีซํ้าซอน
กับสิทธิของผูอ่ืนที่มีการใชเครื่องหมายการคาเหมือนกันมาพรอม  ๆ กัน  ยกตัวอยางเชน การที่ผูใช
คนหลังไดใช (โดยสุจริตหรือไมก็ได) เครื่องหมายที่เหมือนกันกับสินคาหรือบริการอยางเดียวกันใน

                                                          
17 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, p.15.
18 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems Vol. 57 No.4 
(Autumn 1994) : 243.
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มลรัฐที่หางไกลจากมลรัฐที่ผูใชคนแรกไดใชไว ซ่ึงถาหากเปนเชนนี้ ความสับสนหลงผิดในหมู    
สาธารณชนของทั้งสองมลรัฐยอมไมเกิดขึ้น หรือผูใชคนหลังไดนําเครื่องหมายดังกลาวไปใชโดย
สุจริต (กลาวคือ โดยไมทราบถึงการมีอยูของเครื่องหมายการคาของผูใชคนแรก) และไดใชอยู    
นอกเหนือตลาดการคาของผูใชคนแรก เปนตน เหตุการณเหลานี้ไดทําใหในประเทศมีผูมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในเครื่องหมายการคาที่เหมือนกันหลายราย  หากตอมาผูใชคนแรกตองการที่จะขยาย
ฐานการผลิตหรือตลาดของตนไปสูพื้นที่ที่ผูใชคนหลังใชเครื่องหมายอยูยอมทําไมได  สิทธิของตน
จึงถูกตัดทอนไป ดงันั้น จึงมีการนําระบบการจดทะเบียนขึ้นโดยไดบัญญัติไวใน The Lanham Act 19

การบัญญัติ The Lanham Act เปนการบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา (Congress) ของ
สหรัฐอเมริกา อันหมายถึงกฎหมายระดับประเทศที่มีการบังคับใชกับทุกมลรัฐ  ดวยเหตุนี้ การ     
คุมครองภายใตกฎหมายฉบับนี้จึงอยูเหนือการคุมครองภายใตกฎหมายของมลรัฐ (state law)   การ
จดทะเบียนเครื่องหมายภายใต The Lanham Act ตอ USPTO จึงเปนการยืนยันถึงสิทธิแตเพียงผูเดียว
ในเครื่องหมายของตนในอันที่จะกีดกันหรือปองกันผูอ่ืนจากการใชเครื่องหมายการคาที่เหมือนกัน
ในพื้นที่ที่ผูจดทะเบียนไมไดนําสินคาหรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกลาวไปใช แมจะไมเกิดความ
สับสนหลงผิดในหมูสาธารณชนก็ตาม20

ส่ิงที่  The  Lanham  Act  จะถือวาเปนเครื่องหมายการคาในอันที่จะไดรับการ
จดทะเบียนไดมีการนิยามไวใน Section  4521 วา

                                                          
19 Virginia S. Taylor, J. David Mayberry and Theodore H. Davis, Jr., “Acquisition of 

Trademark Rights Under United States Law”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick  
Stockton LLP (1997) : 12.

20 Ibid., p.17.
21 Section 45 : The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any 

combination thereof-
(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and
applies to register on the principal register established by this chapter, to 

identify any distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or 
sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.
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“คําวา “เครื่องหมายการคา” มีความหมายรวมถึง คํา ชื่อ สัญลักษณ หรือ        
รูปประดิษฐ หรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดหรือหลายส่ิงของสิ่งเหลานี้ประกอบขึ้นโดย

(1) มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนําไปใช หรือ
(2) มีบุคคลหนึ่งที่มีเจตนาสุจริตในการใชเครื่องหมายในทางการคา และ
ยื่นขอจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลักตามที่ไดบัญญัติไวในหมวดนี้ โดยได

มีการแสดงความแตกตางในสินคาของตนจากสินคาที่ผลิตหรือขายโดยผูอ่ืน  ท้ังนี้รวมตลอดจนถึง
สินคาที่มีเอกลักษณ   และไดมีการชี้แนะหรือบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาดวย  แมแหลงกําเนิด  
ดังกลาวจะไมไดเปนที่รูจักก็ตาม”

การที่จะนําบทกฎหมายดังกลาวไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาและพิจารณาเหตุผลเบื้องหลังหรือเจตนารมณของผูรางกฎหมายในการ
บัญญัติบทมาตราดังกลาวเพื่อที่จะไดเขาใจและปรับบทกฎหมายกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดถูกตอง 
ยกตัวอยางเชน คําแถลงการณตอคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคาในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
(Subcommittee on Trade Marks of the Committee on Patents) แหงสภาผูแทนราษฎร (House of 
Representative)  ของ Mr. Edward S. Rogers, Chicago Practitioner  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2481 วา

“ถาโดยขอเท็จจริง ส่ิงดังกลาวสามารถบงชี้ถึงสินคาไดแลว สิ่งนั้นก็เปน   
เครื่องหมายการคาและขาพเจาก็ไมสนใจวาจะเรียกส่ิงนั้นวาอะไร อะไรก็ตามที่ส่ือความหมายเปน
คําไดอยางชัดเจน…..หาก (ไมวาเครื่องหมายดังกลาวจะมีลักษณะบงเฉพาะหรือไม) สามารถพิสูจน
ไดงาย และสามารถไดรับการพิสูจน การจดทะเบียนก็ควรที่จะกระทําไดและผลประโยชนใด ๆ ก็
ตามที่เกิดจากการจดทะเบียนก็ควรที่จะติดตามไปดวยเชนกัน” (“If they identify goods as a matter 
of fact they are trade-marks and I do not care what you call them.  Anything else is simply a play 
on words………If (whether the mark is distinctive) is susceptible of proof and can be proved, 
registration should be allowed and any benefit that follows from registration.”)

และของ Mr. Stewart L. Whitman เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2482 ที่วา
“หนึ่งในคําจํากัดความคําวา “เครื่องหมายการคา” ที่ชัดเจนที่สุดที่ไดผานการ

ทดสอบมาเปนเวลานาน คือคําจํากัดความในป 1860 โดย Francis H. Upton ที่วา เครื่องหมายการคา 
คือ ชื่อ สัญลักษณ ตัวเลข ตัวอักษร รูปราง หรือรูปประดิษฐที่ไดนํามาใชโดยผูผลิตหรือพอคาเพื่อ
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แสดงบนสินคาวา ตัวเขานั้นเปนผูผลิตหรือผูขาย  และเพื่อทําหนาที่แยกแยะความแตกตางจากสินคา
ที่ผลิตหรือขายโดยผูอ่ืน จนในที่สุด สินคานั้นก็เปนที่รูจักในตลาดการคาวาเปนสินคาที่ผลิตขึ้นใน
กิจการคาของเขา และดวยเหตุดังกลาว ทําใหเขาสามารถรักษาผลกําไรที่เกิดจากการมีช่ือเสียงใน
ความสามารถที่ดีเลิศของเขาได” (“One of the clearest definitions ever to survive the test of time 
was given of a trade-mark in 1860 by Francis H. Upton, as follows:  A trade-mark is a name, 
symbol, figure, letter, form, or device adopted and used by a manufacturer or merchant in order to 
designate the goods that he manufactures or sells, and distinguish them from those manufactured 
or sold by another;  to the end that they may be known in the market as his, and thus enable him to 
secure such profits as result from a reputation for superior skill, industry or enterprise.”)22

นอกจากนั้นแลว Mr. Daphne Robert  ดํารงตําแหนง  Atlanta Practitioner and 
member of the Trademark Legislation Committee of the American Bar Association  ไดแถลงตอ
คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคาในคณะกรรมการสิทธิบัตร (Subcommittee on Trade-Marks of 
the Committee on Patents) แหงวุฒิสภา (Senate) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2487 วา

“เครื่องหมายการคาคือสัญลักษณ ชื่อ คํา หรือรูปประดิษฐ ซ่ึงทําหนาที่แยกแยะ
ความแตกตางของสินคาที่ไดรับการผลิตโดยของผูผลิตรายหนึ่งจากสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตอีกราย” 
(“Trade-marks are symbols or names, words or devices which distinguish the products of one 
manufacturer from the products of another manufacturer”)23

จะเห็นไดวา คํานิยามของคําวา  “เครื่องหมายการคา” ที่ไดมีการพิจารณากันใน
รัฐสภา (Congress) นั้นมีความหมายกวาง และไมไดจํากัดชนิดหรือประเภทของสัญลักษณ (symbol) 
หรือรูปประดิษฐ (device)  ที่ทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายดวย  ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง รัฐสภาสมัย
ที่ 79 แหงประธานาธิบดี  Harry S Truman  จึงไดมีมติผาน  The Lamham Act ในป 1946  โดยมีคํา
นิยามของคําวา “เครื่องหมายการคา” ใน Section 45 ไววา “ใหหมายความรวมถึง คํา ชื่อ สัญลักษณ 
หรือรูปประดิษฐ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน (any word, name, symbol, 
or device or any combination thereof)

                                                          
22 Jonathan Hudis, “Removing the Boundaries of Color”, The Trademark Reporter : 2-3.
23 Ibid., p.3.
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ในคดี In re Owens-Corning Fiberglas Corp. (ค.ศ.1985) Judge Newman ได
กลาวไววา  The Lanham Act  ไดใหคํานิยามไวแลววา ส่ิงใดที่สามารถไดรับการคุมครองภายใต
กฎหมายเครื่องหมายการคา  และในบทนําของมาตรา 2 ของ The Lanham Act  ก็ไดบัญญัติไวดวย
วา “หากเครื่องหมายใดทําใหสินคาของผูขอจดทะเบียนแตกตางจากสินคาของผูอ่ืน  เครื่องหมายนั้น
ก็ไมสามารถถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได เพียงเพราะเหตุการคํานึงถึงลักษณะของเครื่องหมาย
นั้น” (no trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of 
others shall be refused registration…..on account of its nature)24

และในรายงานป 1987   ของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนเครื่องหมายการคา 
ซ่ึงเปนกลุมเอกชนผูเชี่ยวชาญในเครื่องหมายการคาไดใหความเห็นไววา         “คํานิยามของคําวา 
“เครื่องหมายการคา” ใน  The  Lanham  Act   ไมควรที่จะถูกพิจารณาอยางแคบเพื่อปฏิเสธการรับ
จดทะเบียนสี รูปราง กล่ิน เสียงหรือรูปทรง หากสิ่งเหลานี้มีลักษณะอยางเปนเครื่องหมาย” (the 
Lanham Act’s definition of the term “trademark” should not be altered or read narrowly to 
preclude registration of such things as color, shape, smell, sound or configuration which functions 
as a mark)25

ดวยเหตุนี้ เมื่อมีการแกไข The Lanham Act  ในป 1988   บทนิยามใน Section 
45 ก็ไมไดถูกแกไขแตอยางใด ดังนั้น ในคดีเครื่องหมายการคาทั้งหลาย  ศาลจึงไดตีความคํานิยาม
ดังกลาวไวอยางกวางโดยยอมรับถึงสัญลักษณใด ๆ ที่ทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายตามคําจํากัด
ความดังกลาวใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ (กลาวคอื ทําหนาที่ในการบงชี้และแยก
แยะสินคาหรือบริการภายใตเครื่องหมายหนึ่งจากสินคาหรือบริการภายใตเครื่องหมายอีกอันหนึ่ง
ได) อาทิเชน รูปรางของสินคา สี กล่ิน เสียง เปนตน26  และเมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
สามารถทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคา จึงนับไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการมี

                                                          
24 Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels, “Color Trademarks: Shades of Confusion”, 

The Trademark Reporter Vol.83 No. 4 : 568.
25 Ibid.
26 Michael A. Cantor  and Pamela S. Chestek, “Protecting product design in the US”, 

Managing Intellectual Property (Trade Mark Yearbook 2000) : 22.
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ความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย   (legal     equivalents)         กับเครื่องหมายการคา27  การพิจารณา
องคประกอบของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะไดรับความคุมครองอยางเปนเครื่องหมาย
การคา จึงสมควรที่จะเปนองคประกอบอยางเดียวกับที่ใชพิจารณาการใหความคุมครองเครื่องหมาย
การคาดวย  ดวยเหตุนี้ สวนประกอบของสินคาหรือบริการจึงสามารถไดรับความคุมครองทั้งภายใต
ระบบการจดทะเบียนตาม Section 1 โดยทําการจดทะเบียนตอ USPTO28 และระบบการใชสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ ตาม Section 43(a)29

                                                          
27 Joan  L. Dillon, “Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide”, The 

Trademark Reporter Vol.83 : 85.
28 Section 1 of The Lanham Act : Registration of Trade-Marks

(a) Trade-Marks Used in Commerce
The owner of a trademark used in commerce may apply to register his or her 

trade-mark under this chapter on the principal register established :
(1) By filing in the Patent and Trademark Office…………..

(b) Trade-Marks Intended for Use in Commerce
A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the 

good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark 
under this chapter on the principal register hereby established:

(1) By filing in the Patent and Trademark Office…………….”
29 Section 43(a) : “Any person who, on or in connection with any goods or services, or 

any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any 
combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or 
false or misleading representation of fact, which—

(1) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive 
as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or 
as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial 
activities by another person, or

(2) in commercial advertising or promotion, misrepresents the 
nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another  person’s 
goods, services, or commercial activities,………”
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3.3.1.2 รางสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  PROTECTION  ACT30

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไข The Lanham Act หรือ The 
Trademark    Act  1946   ในการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการและเพื่อแกไข
คําผิดพลาดในกฎหมายดังกลาว     ในการแถลงตอสภาผูแทนราษฎรถึงความจําเปนที่จะตองตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้  ผูเสนอแนะพระราชบัญญัตินี้อันไดแก  Hon. Howard  Coble ไดกลาววา 
เนื่องจากมีมากมายหลายคดีในศาลอุทธรณของรัฐบาลกลาง (Federal Courts of Appeals) ที่ไดตัด
สินไปในหลายแนวทาง ไมสอดคลองกัน โดยเฉพาะประเด็นของการมีลักษณะบงเฉพาะของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดมีหลักเกณฑหรือวิธีการทดสอบพิสูจนของศาลแตละศาลแตก
ตางกันออกไป  อันทําใหเกิดความไมแนนอนในการพิจารณาประเด็นดังกลาว  อีกทั้งในพระราช
บัญญัติดังกลาวยังไดใหคําจํากัดความของคําวา  “TRADE   DRESS”   และ   “ลักษณะการใชสอย 
(functionality)”  ที่ไมปรากฎใน The Lanham Act ไวใหเกิดความชัดเจนขึ้นแกศาล ตลอดจน 
USPTO  ในการนําไปวิเคราะหการมีคุณลักษณะดังกลาวของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่
จะมาขอรับความคุมครองภายใต The Lanham Act  ตอไป  นอกจากนี้  ยังไดกําหนดภาระหนาที่การ
พิสูจนในประเด็นดังกลาวไวดวยวาควรจะเปนของฝายใด   ทั้งนี้เนื่องจากไดมีความเห็นที่แตกตาง
กันระหวางศาลอุทธรณดวยกันเอง  ตัวอยางเชน   ศาลอุทธรณภาคสอง ภาคหา ภาคเจ็ดและภาคสิบ 
ไดเห็นวาประเด็นเรื่องการมีลักษณะใชสอยเปนประเด็นตอสูของจําเลยมากกวาการเปนขอโตแยง
ของโจทก     สวนศาลอุทธรณภาคอื่นนอกเหนือจากนั้นเห็นวาภาระการพิสูจนตกเปนของโจทกที่
จะตองพิสูจนใหเห็นวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พิพาทนั้นไมมีคุณลักษณะดานการใช
สอย31   เมื่อเปนเชนนี้  จึงทําใหขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการนําสืบพิสูจนคุณลักษณะนี้ ซ่ึงยอมทํา
ใหเกิดความยากลําบากแกทนายความและคูกรณีในอันที่จะเตรียมการวางรูปคดีและนําสืบเพื่อใหได
รับความคุมครองตามกฎหมาย

ในขณะนี้แมกาลเวลาจะลวงเลยมาประมาณ 3 ปแลว แตรางพระราชบัญญัติ   
ดังกลาวก็ยังคงอยูในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาที่จะทําการพิจารณาดําเนินการแกไขและออก

                                                          
30  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ได รับการเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  (House of  

Representatives) เปนลําดับที่ HR 3163 เมื่อ 5 กุมภาพันธ 2541 โดย Hon. Howard Coble ราย
ละเอียดของรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว โปรดดูภาคผนวก

31 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, pp.48 – 49.
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เสียงเพื่อลงคะแนนใหมีการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวหรือที่เรียกวา “floor action” ซ่ึง    
กอนหนานี้ รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานการศึกษา สอบถาม พิจารณาทบทวนและอนุมัติโดย
คณะอนุกรรมการที่มีความชํานาญเฉพาะดานทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการมอบหมายโดยรัฐสภา
เพื่อตรวจสอบแลว  ซ่ึงรัฐสภาไดรับการรายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการดังกลาวเปน
ที่เรียบรอยแลวเชนกนั

โดยสรุป สาระสําคัญของราง TRADE DRESS PROTECTION ACT ที่เปนการ
แกไขเพิ่มเติมใน The Lanham Act มีดังตอไปนี้

1. เพิ่มเติมประเภทเครื่องหมายที่จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในการ       
จดทะเบียนหลัก (Principal Register) วาไมรวมถึงเครื่องหมายที่มีคุณลักษณะการใชสอย โดยเปน
การพิจารณาสวนประกอบทุกสวนที่มาประกอบกันเปนเครื่องหมาย ไมใชพิจารณาเพียงสวนใด
สวนหนึ่ง (Section 2 (a)(1)(B))

2. สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมาย
การคาสามารถไดรับการจดทะเบียนและคุมครองจากกฎหมายไดโดยปราศจากการแสดงวาสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไดมีคุณลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช  หากสาธารณชนที่
เกี่ยวของสามารถแยกแยะแหลงผลิตสินคาหรือบริการที่อยูภายใตสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นได โดยไดบัญญัติหลักเกณฑการพิจารณาถึงลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่จะทําใหสาธารณชนทราบหรือสามารถบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการภายใต 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไว (Section 2 (a)(3)) วา “ใหหมายความรวมถึง แตไมจํากัด
เพียงแค

(1) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม
ธรรมดาในสาขาจําเพาะหรือไม (whether the trade dress is unique or 
unusual in a particular field to which the subject matter pertains)

(2) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีรูปรางหรือแบบพื้นฐาน 
“ธรรมดา” หรือไม (whether the trade dress comprises a common basic 
shape or design)
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(3) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเปนรูปแบบที่มีลักษณะประณีต
ที่เปนที่รูจักกันและถูกนํามาใชโดยทั่วไปเพื่อประดับตกแตงกับสินคา
จําเพาะบางจําพวกหรือไม ซ่ึงสาธารณชนเห็นวา ลักษณะดังกลาวเปนเพียง
เครื่องตกแตงหรือส่ิงประดับของสินคาเทานั้น (whether the trade dress is 
a mere refinement of commonly adopted and well-known forms of 
ornamentation for that particular class of goods or services viewed by the 
public as a dress or ornamentation for the goods or services) และ

(4) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นสามารถสรางความประทับ
ใจในทางการคาที่ชัดเจนตางจากคําที่ประกอบมาดวยกันหรือไม (whether 
the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct 
from any accompanying words)

3. ทบทวนแกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
การจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) (Section 2(b)) โดยใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้

(1) ประกอบไปดวยสัญลักษณ (symbol) ชื่อ คําสโลแกน ขอความ 
นามสกุล (surname)  ชื่อทางภูมิศาสตร (geographical name)       
ตัวเลข รูปประดิษฐ สี ฉลาก หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน โดยสิ่งที่กลาวมานั้นจะตองไมมีคุณลักษณะ
ดานการใชสอย (non-functionality) และ

(2) มีความสามารถที่จะแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือบริการ
ของผูขอจดทะเบียนได (capable of distinguishing the applicant’s 
goods or services)

4. ใหคําจํากัดความคําวา “สวนประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE 
DRESS)” วาหมายถึง ภาพลักษณโดยรวมของสินคาหรือบริการ   รวมถึงแตไมจํากัดเพียงแคแบบ
หีบหอบรรจุภัณฑ ฉลาก ภาชนะบรรจุ  การแสดงนิทรรศการ (displays)  การตกแตง สี แบบสินคา
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ลักษณะของสินคาหรือลักษณะของสินคาหลาย ๆ ลักษณะรวมเขาดวยกัน เวนแตวาสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการดังกลาวไมสามารถจดทะเบียนหรือไดรับความคุมครองภายใตพระราช
บัญญัตินี้ไดเนื่องจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะ functionality  (Section 2 (c))

5. ใหคําจํากัดความคําวา “Functionality” วาหมายถึง  การนําสิ่งที่เปนแบบ
ที่ดีที่สุดมาขอรับความคุมครอง ซ่ึงแบบดังกลาวเปนแบบที่สรางอุปสรรคตอการแขงขันทางการคา
ไดหากใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิแตเพียงผูเดียว (Section 2(c)) โดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาการมี
ลักษณะใชสอย (functional) ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการไววา ใหรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงแค

(1) ส่ิงดังกลาวไดทําให เกิดขอได เปรียบตอการแขงขันหรือไม  
(whether the matter yields a competitive advantage)

(2) มีแบบอื่น ๆ ใหใชทดแทนไดหรือไม (whether alternative designs 
are available)

(3) ส่ิงดังกลาวสามารถทําใหประหยัดในกระบวนการผลิตหรือใช    
สินคาหรือบริการหรือมีผลกระทบถึงตนทุนหรือคุณภาพของสินคา
หรือบริการหรือไม (whether the matter achieves economies in the 
manufacture or use of the goods or services, or affects their cost  
or quality)

6. กําหนดภาระการพิสูจนคุณลักษณะดานการใชสอยในคดีแพงที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนไววาเปนของบุคคลที่ขอรับ
ความคุมครองในสวนประกอบของสินคาหรือบริการ (Section 2(d))

3.3.2 ประเภทและลักษณะสวนประกอบของสินคาหรือบริการท่ีพึงไดรับความคุมครอง

เมื่อ The Lanham Act ไมไดบัญญัติหรือกลาวไวถึงการเปนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการและลักษณะของ สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะไดรับความคุมครอง จึงเปนหนาที่
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ของศาลที่จะทําการตีความและปรับบทกฎหมายมาใชกับคดีที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ การคนควาขอมูล
เพื่อการวิจัยทางนิติศาสตรในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาถึงคดี
ตาง ๆ   ที่ไดรับการวินิจฉัยและพิพากษาโดยศาลในสหรัฐอเมริกาวาศาลไดมีความเห็นอยางไรกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตลอดจนนําหลักเกณฑใดมาปรับใช ซ่ึงถือวามีความสําคัญตอการบัญญัติ 
TRADE DRESS PROTECTION ACT ที่ไดกลาวไว เพราะหลักเกณฑที่ปรากฎใน TRADE DRESS 
PROTECTION ACT  เปนหลักเกณฑที่ไดมาจากคําพิพากษาของศาลทั้งสิ้น

การแบงประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการของศาลในสหรัฐอเมริกานั้น
ไมไดมีการระบุไวแตอยางใด  ดังนั้น  ผูเขียนจึงใครขอกลาวถึงความหมายของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดใหไวเสียกอนเพื่อจะไดกําหนดลักษณะของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการไดงายข้ึน ศาลไดใหความหมายของคําวา “สวนประกอบของสินคา
หรือบริการ (TRADE DRESS)” ไวในคดีระหวาง Two Pesos, Inc. และ Taco Cabana, Inc. 
(ค.ศ.1992)   วาสวนประกอบของสินคาหมายถึง ภาพลักษณทั้งหมดและสิ่งที่ปรากฎโดยรวมของ
สินคา และอาจจะรวมถึงลักษณะตาง ๆ เชน ขนาด รูปราง สีหรือกลุมของสี  องคประกอบอื่น ภาพ
กราฟฟค หรือแมกระทั่งเทคนิคอ่ืนในการขายสินคา (The trade dress of a  product is essentially its 
total image and overall appearance and may include features such as size, shape, color or color 
combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques)32  แมในความหมายที่ใหไวจะ
กลาวถึงแตสินคา แตโดยขอเท็จจริงของคดีดังกลาวเปนเรื่องของการตกแตงหรือจัดบรรยากาศราน
อาหาร ตลอดจนการใชอุปกรณหรือส่ิงตกแตงเพื่อการบริการมากกวา ซ่ึงศาลก็ไดใหความคุมครอง
เปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทหนึ่งตาม  Section 43(a) ของ The Lanham Act  
ดวยเหตุนี้ ทําใหเกิดการตีความวา องคประกอบตาง ๆ ที่จัดรวมกันขึ้นเพื่อการเสนอบริการแกลูกคา
ที่สามารถทําหนาที่ในการแสดงใหเห็นความแตกตางกับของผูอ่ืนไดก็จัดเปนสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการประเภทหนึ่ง เพราะถือวาเปนภาพลักษณโดยรวมทางธุรกิจ (overall appearance or 
image of the business)33

ดังนั้น  สวนประกอบของสินคาหรือบริการในความหมายของศาลสหรัฐอเมริกาตั้งแต
คดีดังกลาวจนถึงปจจุบันจะครอบคลุมทั้งสินคาและบริการ  แตจะไดรับความคุมครองตาม  The  

                                                          
32 Jonathan Hudis, “Removing the Boundaries of Color”, The Trademark Reporter, p.6.
33 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, p.2.
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Lanham   Act  หรือไม      ขึ้นอยูกับการทําหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงที่มาของสินคาหรือบริการของ
ผูเปนเจาของหรือไมเทานั้น34 หากสามารถทําได ยอมจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายดังกลาว 
ไมวาจะจดทะเบียนแลวหรือไม  และจากความหมายดังกลาวทําใหเกิดความยากที่จะแบงประเภท
ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการได เพราะการเปนภาพลักษณของสินคาหรือบริการไม
สามารถจํากัดอยูเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  เนื่องจากทุกวันนี้ เทคโนโลยีเจริญกาว
หนาอยางไมหยุดยั้ง ประกอบกับความคิดสรางสรรคของมนุษยนั้นก็มีมากมาย  การสรางภาพ
ลักษณในตัวสินคาหรือบริการจึงมีความหลากหลาย ณ ปจจุบัน ส่ิงที่เปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการอาจมีอยูแคเทาที่ปรากฎ  แตในอนาคต สวนประกอบของสินคาหรือบริการอาจประกอบ
ขึ้นจากสิ่งอื่นที่ไดรับการพัฒนาไปอีกขั้นจนยากเกินที่เราจะจินตนาการหรือคาดเดาได แตส่ิงที่
สําคัญคือ ส่ิงนั้นมีคุณลักษณะและทําหนาที่อยางเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่กฎหมาย
ตองการหรือไมเทานั้น ซ่ึงขอสนับสนุนดังกลาวนี้สอดคลองกับความหมายที่ปรากฎในราง TRADE 
DRESS PROTECTION ACT  ใน Section 2(c) ที่วา “The “trade  dress” means the total image or 
overall appearance of a product or service including, but not limited to,……………..”  แตอยางไร
ก็ดี แมรางดังกลาวจะไมสามารถครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่อาจทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายของ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการได  แตเพื่อความสะดวกและงายตอความเขาใจ ผูเขียนใครขอ
แบงประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการไวดังตอไปนี้

1. หีบหอหรือภาชนะบรรจุสินคา (Product Packaging/Wrapping/Container)35

บอยครั้งที่ผูผลิตมักมีการใชสี และภาพกราฟฟกตาง ๆ มาใชบนฉลาก กลอง ขวด
หรือบรรจุภัณฑอ่ืน เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคจดจําไดในทันทีวาสินคาในหีบหอดังกลาวเปนสินคาที่
มาจากแหลงใดแหลงหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แมวาผูบริโภคจะไมทราบชื่อก็ตาม ยกตัวอยางเชน      
ผูบริโภคน้ําอัดลมสามารถระบุถึงกระปองหรือขวดของน้ําอัดลมของ Pepsi ไดโดยดูจากแบบสีแดง 
ขาวและน้ําเงิน และภาพกราฟฟคบนฉลากของภาชนะเทานั้น

2. รูปรางหรือแบบของผลิตภัณฑ (Product Configuration/Design)36

                                                          
34 Ibid., p.17.
35 Ibid., p.18.
36 Ibid., p.19-21.
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ลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้เปนลักษณะตรงขามกับ
ลักษณะแรกคือเปนตัวสินคานั่นเอง ซ่ึงคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ ลักษณะนี้มักจะมีลักษณะดานการใชสอยของรูปราง (Functionality)  เพราะบอยครั้งที่แบบ
ของสินคาหนึ่ง ๆ  แมจะมีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณ (unique)  แตก็เปนแบบที่มีขึ้นเพื่อปรับปรุง
การทํางานของผลิตภัณฑใหดีขึ้น  และนอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับการมีลักษณะทางสุนทรียภาพ 
(aesthetic functionality)  ของผลิตภัณฑที่เปนการยากที่จะพิสูจนวาแบบหรือรูปรางไมไดมีลักษณะ
ดังกลาวหรือมีแตก็สามารถทําหนาที่แยกแยะความแตกตางจากสินคาที่มีรูปรางอื่นไดวาเปนของเจา
ของคนละคนกัน

3. ภาพลักษณทางธุรกิจ (Total image of business)37

สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้ประกอบไปดวยส่ิงที่ประกอบขึ้น
เพื่อเปนภาพลักษณทางธุรกิจ ยกตัวอยางเชน การตกแตงภายนอกและภายในราน ปายราน รายการ
อาหาร อุปกรณที่ใชเสิรฟอาหาร  ชุดพนักงานและลักษณะอื่นที่ปรากฎใหเห็นในราน เปนตน ซ่ึง
อาจเปรียบไดกับลักษณะของแบบ สีและภาพกราฟฟคบนหีบหอหรือฉลากของสินคา

4. สี (Color)

โดยปกติแลว การใหความคุมครองเครื่องหมายที่มีหลาย ๆ สีประกอบกันไดมีมา
เปนเวลานานแลว ยกตัวอยางเชน สีแดง ขาวและน้ําเงินที่ใชเปนแบบของเสารานตัดผม (barber pole 
design) ในคดีระหวาง Barbosol Co. และ Jacobs (ค.ศ.1947)  ฉลากสีแดง ขาวและน้ําเงินที่มีสัด
สวนที่เหมาะสมและเปนเฉพาะตัวในคดี In re Esso Standard Co. (ค.ศ.1962) และสีแดง ขาวและ
เขียวที่ประกอบเขาดวยกันที่ปรากฎบนภาชนะใสครีมเปรี้ยวในคดีระหวาง Kraft General Foods, 
Inc. และ Friendship Dairies Inc. (ค.ศ.1991) เปนตน38

                                                          
37 Ibid., pp.22-24.
38 Lawrence B. Ebert, “Trademark Protection in Color : Do it by the numbers”, The 

Trademark Reporter 84: 383.
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แตสําหรับสีเพียงสีเดียวนั้น ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไดวางหลักเกณฑที่จะนํามา
ทดสอบวาสามารถไดรับความคุมครองอยางเปนเครื่องหมายไดหรือไม หรือที่เรียกวา “Three-step 
test” กลาวคือ39

(i) นอกเหนือไปจากการจําแนกถึงสินคาของผูเปนเจาของแลว เครื่องหมาย
นั้นทําหนาที่เพื่อการใชงาน (functional purpose) หรือไม

(ii) เครื่องหมายนั้นทําใหรูถึงขอแตกตางของแหลงผลิตหรือแหลงกําเนิด    
สินคาในตลาดหรือไม  หรือที่เรียกวา ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมาย 
ซ่ึงใน The Lanham Act ไดแบงแยกออกเปน 2 ประเภทคือ ลักษณะ       
บงเฉพาะในตวัเอง (inherent distinctiveness)  และลักษณะบงเฉพาะอัน
เกิดจากการใชเครื่องหมายนั้นจนผูบริโภคทราบถึงความเชื่อมโยงระหวาง
สินคาที่ใชเครื่องหมายนั้นกับแหลงกําเนิด (acquired distinctiveness หรือ 
secondary meaning)

(iii) ผูบริโภคเกิดการสับสนหลงผิดจากการใชเครื่องหมายหรือไม ไมวาจะ  
สับสนกับเครื่องหมายที่นําไปจดทะเบียนไวกอนหรือเครื่องหมายที่ไมได
จดทะเบียน

แมวาศาลฎีกาจะไมเคยชี้ขาดในประเด็นเรื่องสีกับการทดสอบ 3 ขั้นตอนขางตน 
แตโดยสวนใหญ การตัดสินของศาลอุทธรณในภาคตาง ๆ ในขณะที่ยังไมมีการบัญญัติ The Lanham 
Act  จึงใชหลัก Common  Law ตัดสินหรือแมในเวลาที่มีการบัญญัติ The Lanham Act มาใชแลวก็
ตามก็มักจะวินิจฉัยวา  สีเพียงสีเดียวไมสามารถเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับความคุมครองตาม

                                                          
39 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, pp.246-247. (Three-
step test นี้ไดถือกําเนิดขึ้นจากศาลฎีกาในคดีระหวาง Two Pesos, Inc, และ Taco Cabana, Inc., 112 
S.Ct.2753, 2758 (1992))
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กฎหมายไดแมวาสีดังกลาวจะไดมีคุณสมบัติของเครื่องหมายการคาก็ตาม  โดยศาลใชเหตุผลตอไป
นี้ซ่ึงเรียกวา “Traditional Rule”  ในการปฏิเสธการใหความคุมครอง40

(1) ทฤษฎี  Color Depletion

 ทฤษฎีนี้เร่ิมโดยศาล Third  Circuit (ค.ศ.1949) ในคดีระหวาง  Campbell 
Soup Co. และ Armour & Co. ศาลปฏิเสธการใหความคุมครองฉลากซุปสีแดงและขาวของ
Campbell Soup Co.  โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากสีที่เกิดจากการผสมสีมีจํานวนจํากัดและไมเปนการ
สมควรที่จะสนับสนุนการสรางขอจํากัดการใชสีของผูอ่ืนในอันที่จะใชสีของผูจดทะเบียนเครื่อง
หมายการคาซึ่งสงผลใหสีที่มีอยูลดนอยลงไป  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีนี้มองวาจํานวนของสี
นั้นมีจํากัด การใหผูผลิตรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในการใชสีใดสีหนึ่งสําหรับสินคาของเขายอม
จะกอใหเกิดการผูกขาด (anti-competitive)  เนื่องจากจะเกิดขอจํากัดดานการตลาดแกผูประกอบการ
ใหมในการนําสินคาของตนเขาสูตลาดเดียวกัน  ซ่ึงทําใหจํานวนของสีที่จะนํามาใชไดในอุตสาห
กรรมประเภทหนึ่ง ๆ คอย ๆ หมดลง และการแขงขนัทางการคาก็จะลดนอยลงตามไปดวย41

จะเห็นว าทฤษฎีนี้มีส วนเกี่ ยวของกับความตองการในการแขงขัน
(Competition Need) ในตลาดของผูประกอบการรายอื่นโดยใชสีเปนเครื่องมือ   ทฤษฎีนี้ไมตองการ
ที่จะใหมีความคุมครองสี โดยเห็นวาสีอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันทางการคาได (Hinder 
Competition)  ซ่ึงการเปนอุปสรรคตอการแขงขันทางการคานี้มีหลักการพิจารณาอยูเพียงในเรื่อง
ของจํานวนผูแขงขันในตลาดนั้นวามีจํานวนมากนอยเพียงใด  หากผูแขงขันในตลาดสินคาประเภท
เดียวกันมีจํานวนมากถือวามีการแขงขันในตลาดสูง  ซ่ึงการใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิในสีหนึ่ง ๆ จะเปน
การไมยุติธรรมกับผูแขงขันอื่นและผูแขงขันใหม เพราะสีจะคอย ๆ ลดลงจนทําใหไมมีสีใหเลือกใช  
แตหากผูแขงขันในตลาดสินคาประเภทเดียวกันมีจํานวนนอย  ถือวาผูแขงขันยังมีไมมากพอที่จะ
เปนการขัดขวางตอการแขงขันในตลาดนั้นได เชน ในคดี In re Owens-Corning Fiberglas Corp. 
(ค.ศ.1985) ศาลไดใชหลักนี้ในการพิจารณา  โดยศาลอุทธรณใน Federal Circuit มองวา Owens-
Corning Fiberglas Corp. เปนเพียงผูผลิตรายเดียวที่ใชสีชมพูกับแกวไฟเบอรกันฉนวน (fiberglass 

                                                          
40 Ibid.

41 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review,  p.116.
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insulation)  และผูแขงขันในตลาดสินคาประเภทนี้ก็มีเพียงไมกี่รายเทานั้น ดังนั้น  การใชสีดังกลาว
จึงไมเปนอุปสรรคตอการแขงขันในตลาดการคาของสินคาแกวไฟเบอรกันฉนวน42  ศาลจึงให 
Owens-Corning Fiberglas  Corp.   มีสิทธิแตผูเดียวที่จะใชสีชมพูกับสินคาดังกลาว    หากมีผูผลิต
สินคารายใดใชสีชมพูเปนสีของสินคาตน Owens-Corning Fiberglas Corp. ก็สามารถหามการใชสี
ดังกลาวนั้นได

ตรงกันขาม  หากสีที่นํามาใชเปนสีที่ชวยใหสินคามีลักษณะเล็กลงหรือใชเพื่อ
สงเสริมคุณสมบัติบางอยางของสินคา เชน สีดําที่ใชกับเครื่องยนตติดทายลําเรือในคดีระหวาง 
Brunswick Corp.  และ  British Seagull Ltd. (ค.ศ.1995)  ศาลอุทธรณใน Federal Circuit ไดยืนยัน
คําวินิจฉัยของ The Trademark Trial and Appeals Board (“TTAB”)43  วาสีดําที่ใชกับเครื่องยนตติด
ทายลําเรือของ Brunswick Corp.  ทําใหเกิดความตองการในการแขงขันในตลาด (Competition 
Need) เพราะสีดําเปนสีที่มีความสัมพันธกับความกวางของสีเรือและยังเปนสีที่ทําใหส่ิงของหรือ
วัตถุดูเหมือนมีขนาดเล็กลง  อันเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูซ้ือมีความสนใจในสินคาดังกลาวเปนพิเศษ 
ซ่ึงไมใชปจจัยดานการบงบอกถึงแหลงที่มาของสินคา  จึงถือไดวาสีดําเปนสีที่ผูประกอบการใชใน
เวทีการแขงขันทางการคาในการทําใหสินคาของตนดูเหมือนวามีขนาดเล็กลง  ดังนั้น แมโจทกได
ใชเงินโฆษณาสินคาดังกลาวเปนจํานวนเงินกวา 100,000,000 เหรียญสหรัฐ ในป 1962   ก็ไมไดทํา
ให Brunswick Corp.  ไดสิทธิในสีดํานี้แตอยางใด44

(2) สีนั้นไดรับความคุมครองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายอยูแลว จึงไมมี
ความจําเปนใด ๆ ที่จะตองขยายการคุมครองถึงสีเพียงอยางเดียว

(3) ทฤษฎี  Shade  Confusion

ทฤษฎีนี้ใหศาลตรวจสอบความคลายของระดับของสี (Shades of Color) วาสีของ 
ผูผลิตรายอื่นมีความคลายกับสีที่ไดรับความคุมครองจนอาจกอใหเกิดการสับสนหลงผิดในทางการ

                                                          
42 Ibid., p.131.
43 ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “TTAB”
44 Paul R. Morico, “Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2)”, Trademark 

World (October 1995) : 23.
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คาหรือไม ซ่ึงปญหาที่พบในการตรวจสอบดังกลาวคือ  ความใกลเคียงของระดับของสี (Shades of 
Color) ของผูแขงขันแคไหน  จึงจะถือวาคลายกับของผูเปนเจาของจนทําใหสาธารณชนสับสน   
หลงผิด45  ดังนั้น ความยากของการตัดสินของศาลในวิธีนี้คือ จะตรวจสอบอยางไร การมองระดับ
ของสี (Shades of Color) ของศาลแตละศาลอาจไมเหมือนกันได

(4) หลักการใชสอย (Functionality) หลักนี้จะเปนการขจัดวัตถุประสงคของการเปน
เครื่องหมายการคาที่บงชี้ถึงแหลงกําเนิดและแยกแยะความแตกตางของสินคา      หากมีการใหผูใดผู
หนึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในสีที่มีลักษณะดังกลาวจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการแขงขันในตลาดการคาได46

In  re  Owens – Corning  Fiberglass Corp. (ค.ศ. 1985)47

คดีนี้นับวาเปนคดีที่ไดมีการจํากัดการใชเหตุผลของศาลทั้ง 4 ขอขางตนในการไม
ใหมีการคุมครองสีแตเพียงอยางเดียว  ศาลอุทธรณใน Federal  Circuit  อนุญาตใหมีการจดทะเบียน
สีชมพูเปนเครื่องหมายการคาสําหรับฉนวน (insulation) ที่ผูรองเปนผูขาย ศาลไดวิเคราะหเนื้อความ
หรือบทบัญญัติใน  The Lanham Act ประกอบกับเบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกลาว 
และไดเห็นวา The Lanham Act ไมไดหามการใหความคุมครองสีแตอยางใด เพราะสีไมไดเปน
เครื่องหมายตองหามตามความในมาตรา 248  ดังนั้น จึงสมควรที่จะไดรับการจดทะเบียน ศาลได

                                                          
45 Ibid., pp.116-117.
46 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, pp.247-249.
47 Ibid., p.249.
48 Section 2 : “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished 

from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its 
nature unless if-

(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter;  or matter which 
may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, 
institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute.
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(b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United 

States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation 
thereof.

(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living 
individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a 
deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by 
the written consent of the widow.

(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent 
and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States 
by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with 
the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive : 
Provided, That if the Commissioner determines that confusion, mistake, or deception 
is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or 
similar marks under conditions and limitations as to the mode or such marks are 
used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become 
entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior 
to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration 
issued under this chapter; (2) July 5,1947, in the case of registrations previously 
issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full 
force and effect on that date; or (3) July 5,1947, in the case of applications filed 
under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947.  Use prior to 
the filing date of any pending application or a registration shall not be required when 
the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent 
registration to the applicant.  Concurrent registrations may also be issued by the 
Commissioner when a court of competent jurisdiction has finally determined that 
more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce.  In 
issuing concurrent registrations, the Commissioner shall prescribe conditions and 
limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in 
connection with which such mark is registered  to



165

ปฏิเสธทฤษฎี  Shade  Confusion  และ Color  Depletion  โดยใหเหตุผลวาการวินิจฉัยความสับสน
ระหวางระดับของสีไมไดยากมากไปกวาการวินิจฉัยความสับสนระหวางเครื่องหมายคํา 2       
เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายคํา ศาลจะพิจารณาโดยตรงไปที่ภาพที่ปรากฎ เสียง และความหมาย
ของคํา   ในขณะที่เครื่องหมายที่เปนสีตองการใหศาลพิจารณาเพียงแตภาพที่ปรากฎหรือลักษณะ
ของสีเทานั้น49 และเห็นวาในสายธุรกิจของผูรองนี้มีผูผลิตเพียงไมกี่ราย จึงไมเกิดอุปสรรคตอการ
แขงขันในตลาดนี้หากจะมีการใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในสีแตเพียงอยางเดียว  และ        
ยิ่งไปกวานั้น ผูรองไดโฆษณาสีดังกลาวไปเปนจํานวนเงินมากกวา 42 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
และใชมาเปนระยะเวลาหนึ่งจนผูบริโภคเกดิความเชื่อมโยงระหวางสีและแหลงผลิตไดแลว

อยางไรก็ดี  ไมใชวาทุกศาลจะเห็นพองตามอยางคําวินิจฉัยในคดีขางตน ยกตัว
อยางเชน ศาลอุทธรณใน Seven Circuit ในคดีระหวาง NutraSweet Co. และ Stadt  Corp. 

                                                                                                                                                                      
the respective persons.

(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the 
applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of hem, or (2) when 
used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically 
descriptive or deceptively misdescriptive of them, except as indications of regional 
origin may be registrable under Section 1054 of this title, or (3) is primarily merely a 
surname.

(f) Except as expressly excluded in paragraphs (a)-(d) of this section, nothing in this 
chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has 
become distinctive of the applicant’s goods in commerce.  The Commissioner may 
accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in 
connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive 
and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years 
before the date on which the claim of distinctiveness is made.”

49 Richard J. Berman, “Color Me Bad : A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.129.
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(ค.ศ.1990)50  โดยศาลเห็นวาโจทกไมสามารถมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในสีน้ําเงินที่ใชกับหอน้ําตาล
เทียม (artificial sweetener packets) โดยศาลเห็นดวยกับเหตุผลของ Judge Bissell ในคดี  In re 
Owens-Corning Fiberglass Corp.  ที่ไมเห็นดวยกับการใหความคุมครองสีที่วา (1) ศาลควรที่จะให
ความเคารพและคลอยตามคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใน Federal Circuit อ่ืนที่เปนศาลที่มีเขตอํานาจ
ในเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการคาเหมือนกัน เพราะจะกอใหเกิดความแนนอนในระหวางศาลดวย
กันเอง      และการพยากรณในการใหความคุมครองโดยกฎหมายนี้ไดแมนยําอันเปนประโยชนแก
สาธารณชนในการตีความกฎหมาย  (2) กฎหมายเครื่องหมายการคาไดใหการคุมครองแกการใชสี
อยางเปนสวนหนึ่งในเครื่องหมายอยูแลว  (3) การใหความคุมครองสีเพียงสีเดียวจะเปนอุปสรรคตอ
ผูแขงขันรายใหมที่จะเขามาในตลาดการคา และ(4) ปญหาเรื่องการวินิจฉัยการสับสนหลงผิดใน
ความตางกันของสี  ผูพิพากษาไมสามารถที่จะวินิจฉัยวาสีใดมีความจําเปนตอการแขงขันทางการคา
หรือไม  เพราะเปนไปไมไดที่ศาลจะลวงรูหรือทํานายไดวา ในอนาคตจะมีผูแขงขันเขามาในตลาด
การคาเทาใด

ตอมาในป 1993   ศาลอุทธรณใน Eight Circuit ไดปฏิเสธเหตุผลของศาลอุทธรณ
ใน Seventh Circuit ที่วินิจฉัยในคดี NutraSweet ในคดีระหวาง Master Distributors Inc. และ Pako 
Corp.51  โดยไดเนนย้ําเหตุผลวาสีควรที่จะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับที่เครื่องหมายอื่น ๆ เชน คํา
หรือสัญลักษณไดรับการปฏิบัติ

ขอเท็จจริงมีอยูวา โจทก Master Distributors, Inc. ไดพัฒนาและทําการตลาด
เครื่องหมาย Blue Max ที่ใชกับเทปพัน (splicing  tape) จนมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับที่ผูบริโภคมักจะ
เรียกวา “blue tape”  โดยโจทกไดยอมสีน้ําเงินแบบที่มีความตางของสี (shade) โดยเฉพาะมาใช  ซ่ึง
การยอมสีนี้ยอมแลวแตผูผลิตที่จะใชสีใดก็ได แตโจทกไดเลือกระดับของสีน้ําเงินเฉพาะเพื่อที่จะทํา
ใหเทปของตนมีความแตกตางจากของผูอ่ืน  Pako Inc. ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ Pako Corp. จําเลย
ไดเปนผูจัดจําหนาย Blue Max ของโจทกเปนเวลา 2 ป แตตอมาไดเร่ิมผลิตสินคาเทปพันโดยใช
เครื่องหมายของตนเอง และไดยอมสีเทปใหมีระดับของสีน้ําเงินคลายกับของโจทก  โจทกไดนําคดี
ฟองตอศาลในมลรัฐมินิโซตา  ซ่ึงศาลเห็นวาสีแตเพียงอยางเดียวไมสามารถไดรับความคุมครอง

                                                          
50 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, pp.252-253.
51 Ibid., pp.254-256.



167

อยางเปนเครื่องหมายการคาได และยังไดนําทฤษฎี Color Depletion มาใชวาหากมีการใหความ     
คุมครองสีดังกลาวแลวจะทําใหโจทกมีอํานาจผูกขาดในสีน้ําเงิน  โจทกไดยื่นอุทธรณตอ            
ศาลอุทธรณใน Eight Circuit ซ่ึงเปนศาลที่มีเขตอํานาจ  เมื่อศาลไดพิจารณาถึงความเห็นในคดี 
Owens-Corning และ NutraSweet แลวศาลไดปฏิเสธเหตุผลที่ปรากฎในคดี NutraSweet และได   
ตัดสินวา สีนั้นไมมีลักษณะแตกตางจากเครื่องหมายอื่นที่ไดรับการคุมครองภายใตกฎหมาย     
เครื่องหมายการคา ดังนั้น จึงควรที่สีจะไดรับการคุมครองดวยหากสีนั้นสามารถแสดงคุณสมบัติ
ของความเปนเครื่องหมายการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช 
(secondary meaning) ซ่ึงในประเด็นนี้ ศาลไดอนุญาตตามที่โจทกรองขอในการกลับไปพิสูจนการมี
ลักษณะบงเฉพาะในสีน้ําเงินของ Blue Max ในศาลลางตอไป

ศาลอุทธรณใน Eight Circuit ของคดีนี้ไดยกคําวินิจฉัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับ 
Traditional Rule โดยใหเหตุผลวาในทฤษฎี Color Depletion แมวาจะมีสีปฐมภูมิ (primary color) 
เพียงไมกี่สีแตก็มีระดับของสีดังกลาวอีกเปนรอยที่ไมไดทําใหเกิดอุปสรรคตอการแขงขันทางการคา  
สวนทฤษฎี Shade Confusion การสับสนหลงผิดเปนประเด็นสําคัญที่ใชกับการพิสูจนถึงการละเมิด
ในคดีเครื่องหมายการคา  ไมวาเครื่องหมายจะเปนคํา สัญลักษณหรือสี    ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงไมเปน
ประเด็นที่นาเปนหวง (unwarranted concern)  อีกทั้งการวินิจฉัยการสับสนนี้ ศาลมีพยานผูเชี่ยวชาญ 
(ซ่ึงในคดีนี้คือ TTAB)  ชวยในการตัดสินอยูแลว  สําหรับหลักเรื่องการใชสอย (Functionality) หลัก
นี้ศาลไดนํามาปรับใชกับเครื่องหมายทุกประเภท (ไมวาจะเปนคําหรือสี) เพ่ือปองกันการมีลักษณะ
ดานการใชสอยของสินคาจากสิทธิแตเพียงผูเดียว  และในทายสุด ศาลยังไดปฏิเสธขอโตแยงของ
ศาลอุทธรณใน Seventh Circuit ในคดี NutraSweet ในเรื่องความแนนอนและการพยากรณในหลัก 
Traditional Rule ที่ควรจะสอดคลองกันในระหวางศาลดวยกันเองวา การหามใหมีการคุมครองสีจะ
นําพามาซึ่งการสับสนหลงผิดและความไมแนนอนมากขึ้น  เพราะจะทําใหเกิดความไมมีประสิทธิ
ภาพในการจดทะเบียนและการไมสามารถบังคับใชไดกับสีที่มีลักษณะเปนเครื่องหมาย52

                                                          
52 Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels, “Color Trademarks : Shades of Confusion”, 

The Trademark Reporter, p.562.
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ตอมาในป 1994   ศาลฎีกาไดแกปญหาการไมสอดคลองตองกันของศาลอุทธรณ
ในภาคตาง ๆ ในการใหความคุมครองสีไวในคดีระหวาง  Qualitex Co. และ Jacobson Product Co.53 
โจทกในคดีนี้ไดผลิตและขายเบาะรองกด (press pad) ที่ใชสําหรับการซักแหงในธุรกิจซักรีด  และ
เพื่อใหเกิดความแตกตางจากเบาะรองกดของผูอ่ืน โจทกไดยอมสีผาเบาะใหมีสีเขียวทอง (green-
gold color) ภายใตเครื่องหมายการคา Sun Glow โจทกไดฟองจําเลยในขอหาคดีลวงขายใน สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ ตาม Section 43(a) ของ The Lanham Act เพราะจําเลยไดขายเบาะ
รองกดที่มีคุณภาพต่ําภายใตช่ือ Magic Glow  โดยใชระดับของสีของเบาะแบบเดียวกับของตน  
กอนที่โจทกนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล โจทกไดยื่นและรับการจดทะเบียนจาก USPTO ใน
ระดับของสีเขียวทองใหเปนเครื่องหมายการคาสําหรับเบาะรองกดของตนแลว  ดังนั้น โจทกจึงได
เพิ่มเติมในคําฟองของตนวา จําเลยไดละเมิดเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของตนตาม Section 32
(1) ของ      บทบัญญัติเดียวกันดวย

ศาลในมลรัฐแคลิฟอรเนียไดวินิจฉัยตามที่โจทกอางโดยใหเหตุผลวามีระดับของสี
อีกหลายรอยหรือหลายพันสีที่เกิดจากสีเขียว เหลือง น้ําเงิน น้ําตาล สีแทน ที่ผูแขงขันรายอื่นยัง
สามารถใชไดอยู การใหสีของโจทกในคดีนี้เปนเครื่องหมายการคาจึงไมเปนอันตรายอยางใดตอการ
แขงขันทางการคา  ตอมาจําเลยไดอุทธรณตอศาลอุทธรณใน Ninth Circuit ซ่ึงศาลไดเห็นพองวาเปน
คดีละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการจริง แตก็ไดยกคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนวาเปนการ
ละเมิดในเครื่องหมายการคา   เนื่องจากเห็นวาสีไมสามารถไดรับการจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาได และศาลยังไดกลาวเปนขอสังเกตอีกวา ศาลในภาคตาง ๆ โดยสวนใหญแลวไดปฏิเสธการ
ใหสีไดรับการคุมครองอยางเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน  นอกจากนี้ ศาลยังไดใหเหตุผลการ
ใหความคุมครองสีอยางเปนเครื่องหมายไมไดดวยวา  สีไดรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการตาม Section 43 (a) อยูแลว  สวนประกอบของสินคาหรือบริการจึงเปนเพียง
ส่ิงหนึ่งในอีกหลาย ๆ ส่ิงที่ Section 43(a) ใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการจึง
ไดรับความคุมครองภายใตหลักในเรื่องการแขงขันที่ไมเปนธรรม (unfair competition) ของมาตรา
ดังกลาว

                                                          
53 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, p.256.
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โจทกไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณขางตนจึงไดยื่นฎีกา   ศาลฎีกาได
ยกคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใน Ninth  Circuit ขางตนโดยใหเหตุผลวา

(1) ใน The Lanham Act และหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการคาดูเหมือนจะ
รวมถึงสีใหเปนส่ิงหนึ่งที่จะเปนเครื่องหมายการคาหากมีคุณสมบัติที่ตองการ  
ภาษาใน The Lanham Act นั้นไดบัญญัติไวอยางกวางมาก กลาวคือ       
“เครื่องหมายการคา รวมถึง คํา ชื่อ สัญลักษณหรือรูปประดิษฐ หรือส่ิงหนึ่ง 
ส่ิงใดหรือหลายอยางเหลานี้มารวมกัน”  ตาม Section 45 เปนการบัญญัติที่ไม
สรางขอจํากัดในความหมายของคํา  ศาลและ USPTO จึงมีอํานาจที่จะใหการ
คุมครองในรูปรางของภาชนะ เสียงหรือแมแตกล่ินอยางเปนเครื่องหมายการ
คาได  ซ่ึงหากรูปราง เสียงและกลิ่นสามารถทาํหนาที่เปนสัญลักษณ (symbol) 
แลวเพราะเหตุใดสีจึงไมสามารถเปนเชนนั้นได

(2) ทฤษฎี Color Depletion และ Shade Confusion ไดถูกปฏิเสธที่จะนํามาใช 
เพราะการเปรียบเทียบระดับสีของศาลนั้นเปนสิ่งที่ศาลสามารถทําไดอยูแลว  
เชนเดียวกับการที่ศาลตัดสินความเหมือนคลายของคําสองคําหรือประโยคสอง
ประโยคหรือสัญลักษณสองสัญลักษณในอันที่จะวินิจฉัยการทําใหเกิดความ
สันสนหลงผิดในหมูผูบริโภค  และการที่สีใดจะเปนการขัดขวางตอการ     
แขงขันทางการคาหรือไม  โดยหลักดาน functionality ก็เปนการเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยแลว

(3) ขอตอสูเร่ืองการนําเอาบรรทัดฐานของศาลฎีกาในคดีตาง ๆ ที่วาสีเพียงอยาง
เดียวไมสามารถไดรับการจดทะเบียนมาใชเปนขอสนับสนุนนั้น ฟงไมขึ้น  
เพราะคดีที่ตัดสินนั้นเปนคดีที่เกิดขึ้นกอนมี The Lanham Act หรือกอนป 
1946  ดังนั้น จึงแตกตางจากคดีนี้ที่ตองมีการคํานึงถึงเจตนารมณของการ
บัญญัติกฎหมายฉบับดังกลาวมาใชดวย  ประกอบกับขอเท็จจริงที่วา สีไมได
ถูกจํากัดไมใหไดรับความคุมครองใน The Lanham Act เมื่อคร้ังที่มีการแกไข
กฎหมายในป 1988 เลย ซ่ึงการไมแกไขคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมาย
การคา” นี้สืบเนื่องมาจาก (1) มีคําตัดสินของศาลอุทธรณใน Federal Circuit 
ในคดี Owens-Corning ที่ใหมีการคุมครองสีได (2) USPTO ไดมีนโยบายที่  
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ชัดเจนที่ใหมีการจดทะเบียนสีเปนเครื่องหมายการคาได  และ (3)  คณะ
กรรมการเครื่องหมายการคา (Trademark Committee) ไดมีรายงานเสนอแนะ
การไมตัดคําวา “สัญลักษณ (symbol) หรือรูปประดิษฐ (device)”  ออกจาก   
คําจํากัดความ พรอมนี้ยังไดเสนอแนะวาไมควรที่จะพิจารณาคําดังกลาวแคบ
จนทําใหเกิดการปฏิเสธการรับจดทะเบียนในสิ่งที่จัดเปนสัญลักษณหรือ      
รูปประดิษฐ ยกตัวอยางเชน สี รูปราง กล่ิน เสียง ที่ทําหนาที่อยางเปน     
เครื่องหมาย และ

(4) ขอตอสูเร่ืองการไมเกิดความจําเปนใด ๆ ในการใหสีเปนเครื่องหมายการคา 
จดทะเบียน เพราะสีไดรับการคุมครองอยางเปนสวนหนึ่งของสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการภายใตหลักลวงขายตาม Section 43(a) อยูแลวนั้นไมถูก
ตอง  เพราะแมสีจะไดรับความคุมครองอยางเปนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ  แตสิทธิของผูเปนเจาของในเครื่องหมายการคาจดทะเบียนนั้นมีมาก
เกินกวาสิทธิของผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  ยกตัวอยาง
เชน  การปองกันการนําเขาซึ่งสินคาที่คลายกับสินคาของผูเปนเจาของตาม 
Section 42  การมีสถานะที่ไมสามารโตแยงได (incontestable status) ของ
เครื่องหมายที่ไดรับการจดทะเบียนแลวเกิน 5 ปตาม Section 15  การมีฐานะที่
เปนพยานหลักฐานเบื้องตนในเรื่องความสมบูรณและความเปนเจาของใน
เครื่องหมายที่จดทะเบียนแลวตาม Section 7(b) และการอนุมานในสิทธิของ
การเปนเจาของเครื่องหมายตาม Section 22 เปนตน54

แมวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะหมายถึงภาพลักษณ (overall 
appearance) ของสินคาที่รวมถึงทุกองคประกอบทุกสวนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่
รวมกันขึ้นมา  ในขณะที่เครื่องหมายนั้นจํากัดเพียงแคหนึ่งสวนที่เปนเครื่องหมายเทานั้น แตสีในคดี 
Qualitex เห็นไดชัดวาเปนการพิจารณาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ประกอบดวยสีเพียง
สวนเดียว (unidimensional   trade  dress)   เชนอยางการพิจารณาเครื่องหมายการคา  การใหความ
คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เปนสีกับเครื่องหมายการคาจึงมีผลเชนเดียวกันคือ 

                                                          
54 Paul R. Morico, “Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2)”, Trademark 

World, pp.25-26.
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เกิดความรับผิดในการใชสีที่เหมือนคลายกับสีของผูอ่ืนจนกอใหเกิดความสับสนหลงผิด (liability 
or using a confusingly similar color on one’s product)55

การพิสูจนวาการละเมิดเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตาม Section 32(1)  และการ
ละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการภายใตหลักลวงขายตาม Section 43(a) จะมีความแตกตาง
กันหรือไมอยางไร ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดวินิจฉัยในคดีระหวาง Two Pesos Inc. และ Taco 
Cabana, Inc. (ค.ศ.1992) วาไมมีความตางกัน กลาวคือ จะเปนการพิสูจนวา (1) สวนประกอบของ
สินคาหรือบริการหรือเครื่องหมายนั้นมีลักษณะการใชสอยหรือไม (2) สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการหรือเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช (secondary meaning) หรือไมและ 
(3) เกิดการสับสนหลงผิดระหวางสินคาสองชนิดหรือไม56  สวนปญหาที่วาจะใหใครเปนผูมีภาระ
การพิสูจนวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไดถูกละเมิดหรือไม ศาลอุทธรณใน Ninth 
Circuit ในคดี Qualitex ไดใหตกเปนหนาที่ของโจทก  แตอยางไรก็ดี เมื่อไมมีบทบัญญัติใดที่จะ
เแสดงวาสีตางจากเครื่องหมายอื่น  ดังนั้น การพิสูจนก็ควรที่จะเปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ 
เครื่องหมายที่จดทะเบียนจะถือวาไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานทางกฎหมายถึงความสมบูรณ
ของเครื่องหมาย ผูที่มาทาทายความสมบูรณดังกลาวหรือผูละเมิดจะตองเปนผูพิสูจนวาเครื่องหมาย
นั้นมีคุณลักษณะดานการใชสอย (functionality) หรือขาดลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช 
(secondary meaning) จึงทําใหไมมีลักษณะที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายตอไป57  ซ่ึงภาระ
การพิสูจนนี้ แมแตระหวางในศาลอุทธรณภาคแตละภาคยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกันดังจะได
กลาวตอไป

โดยสรุป เมื่อพิจารณาใน The Lanham Act มาตราที่ปรากฎคําจํากัดความของคําวา 
“เครื่องหมายการคา” หรือ “เครื่องหมายบริการ” ไวก็คือ Section 45  มาตราดังกลาวไดกําหนด
ประเภทของเครื่องหมายที่จะไดรับความคุมครองไว แตไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ไดกลาวขางตนนั้นสามารถนําไปจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก 
(Principal Register) หรือการจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) ได รวมตลอดจนถึงการได

                                                          
55 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 

the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, p.266.
56 Ibid.
57 Ibid., p.267.
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รับความคุมครองอยางเปนเครื่องหมายที่ไมไดรับการจดทะเบียน (Passing-off)  แมกระนั้นก็ตาม ก็
ไมไดบัญญัติหามการจดทะเบียนไวโดยตรงชัดแจงเชนเดียวกันดวย  ดังนั้น USPTO จึงสามารถที่จะ
รับจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดหากสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมี
คุณสมบัติตามอยางที่กําหนดในคําจํากัดความใน Section 45  เพราะถือวาสวนประกอบของสินคา
หรือบริการเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการอยางหนึ่ง  เวนแตวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นเปนเครื่องหมายที่จัดอยูในประเภทที่กฎหมายตองหามใน Section 2  เชน
เครื่องหมายที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนตน สวนประกอบของสินคาหรือบริการดัง
กลาวก็ไมสามารถรับจดทะเบียนได ซ่ึงการที่ The Lanham Act บัญญัติคําจาํกัดความดังกลาวไว
อยางกวางก็เพราะวาเพื่อสามารถนํากฎหมายฉบับนี้ปรับใชกับวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจการคาสมัย
ใหม (modern business practices) ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ผลิตภัณฑใหมหรือวิธีการ
ใหมที่ผูขายนําเสนอในตลาดก็จะสามารถอยูภายใตการบังคับของกฎหมายฉบับนี้อยูเสมอยกตัว
อยางเชน สี หีบหอบรรจุภณัฑ ภาชนะ กล่ิน เสียง เปนตน58   สวนหนวยงานศาลก็ไดมีการยอมรับ
ใหมีการคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดภายใต  The  Lanham  Act  เพราะไมพบวา
เปนการขัดตอเจตนารมณของกฎหมายฉบับดังกลาวที่จะคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการเชนเดียวกับที่คุมครองเครื่องหมายลักษณะอื่น แตอยางไรก็ดี หากไดมีการบัญญัติไวโดยตรง
เชนอยางในราง Trade Dress Protection Act แลวยอมเปนการขจัดปญหาการตีความบทกฎหมายที่
จะนํามาใชกับการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการในภายภาคหนาตอไป

3.3.3 การจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องหมาย การจด
ทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการตอ USPTO ก็มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องหมาย
ลักษณะอื่น   คือ  แบงแยกการจดทะเบียนเปน 2 ประเภทขึ้นอยูกับลักษณะของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นวามีลักษณะที่เขาขายใด

3.3.3.1 PRINCIPAL   REGISTER  (Section 1 ของ The Lanham Act )

                                                          
58 Ibid., pp.245-246.
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การจดทะเบียนประเภทนี้เปนการจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่มีลักษณะบงเฉพาะอยูในตัวอยูแลว (inherent distinctiveness) เมื่อคร้ังที่มีการประดิษฐขึ้น
มา  จึงไมตองอาศัยการพิสูจนใด ๆ ถึงลักษณะดังกลาวอีก  เพียงแตผูขอจดทะเบียนมีความตั้งใจที่จะ
ใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวก็เพียงพอแลว (Section 1(b))59 หรือหากไดมีการใช 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นในทางการคาก็สามารถขอจดทะเบียนไดเชนกัน (Section 1
(a))60 นอกจากนั้นตองมีการพิสูจนใหเห็นดวยวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ยื่นขอจด
ทะเบียนนั้นไมมีลักษณะดานการใชสอย (non-functionality) ณ เวลาที่ยื่นขอจดทะเบียน61

การจดทะเบียนใน  PRINCIPAL  REGISTER ผูขอจดทะเบียนไดรับสิทธิ
ประโยชนดังนี้62

(1) วันยื่นคําขอสวนประกอบของสินคาหรือบริการถือเปนการยืนยันสิทธิที่มีมา
กอนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น  หากมีสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการใดที่เหมือนหรือคลายกับสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่มาขอจดทะเบียนไวแมวาจะดวยความสุจริตก็ตาม

(2) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสามารถนํามาเปนพยานหลักฐานเบื้องตน
ยืนยันความเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ และแสดงการมี

                                                          
59 Section 1(b) : “Trade-Marks Intended for Use in Commerce

A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith 
of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this 
chapter on the principal register hereby established: ……”

60 Section 1(a) : “Trade-Marks Used in Commerce
The owner of a trademark used in commerce may apply to register his or her trade-

mark under this chapter on the principal register established: …….”
61 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton 
LLP, : 50.

62 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, 
Trademark World, p.48.
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สิทธิแตเพียงผูเดียวในสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นและระยะเวลา
การคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยการจดทะเบียน

(3) การจดทะเบียนถือเปนการประกาศถึงสิทธิของตนในสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการที่จดทะเบียน  อันเปนการขจัดผูอ่ืนที่จะอางความสุจริตในการ
ใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เหมือนหรือคลายกับสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการของตนภายหลังจากที่ตนจดทะเบียน

(4) การจดทะเบียนเปนการอนุญาตใหเจาของใชสัญลักษณ  ®  รวมตลอดจนถึง
สัญลักษณอ่ืน ๆ อันแสดงถึงการจดทะเบียน  เชน “The trade dress of the 
enclosed product is a federally registered trademark”63

(5) สินคาละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนแลวจะถูกหาม
ไมใหนําเขาประเทศตามทะเบียนของกรมศุลกากร

(6) การจดทะเบียนถือเปนการจดทะเบียนตามอนุสัญญากรุงปารีส และหาก
สหรัฐอเมริกาเปนภาคีใน  Madrid  Protocol ดวย  การจดทะเบียนใน    
สหรัฐอเมริกา ก็ถือเปนการจดทะเบียนตาม Madrid  Protocol  ดวยเชนกัน

(7) ภายหลัง 5 ปนับจากวันจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จด
ทะเบยีนจะถูกโตแยงไมได  (incontestable)

(8) หากเกิดการละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาว เจาของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนจะไดรับการคุมครองในทั่วทุก
เขตของสหรัฐอเมริกาโดยไมตองพิสูจนถึงจํานวนเงินที่สูญเสีย

(9) หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการจดทะเบียนแสดงในรายงานผลการ
ตรวจสอบสวนประกอบของสินคาหรือบริการของ USPTO   สวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนแลวจะสามารถหามผูอ่ืนจากการใชหรือ
พยายามที่จะจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เหมือนหรือ
คลายกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวจนกอใหเกิดความสับ
สนหลงผิด

                                                          
63 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton 
LLP, : 51.
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3.3.3.2 SUPPLEMENTAL  REGISTER  (Section 23 ของ The Lanham Act)64

ในเวลาที่ยื่นจดทะเบียน ผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการไม
สามารถแสดงใหเปนที่พอใจวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะบง
เฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness) (ในกรณีที่ไมมีการใชสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นมากอน) หรือมีลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช (secondary meaning) (ในกรณีที่มีการ
ใชมากอนแตยังไมมากพอ)      สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวนั้นก็สามารถนําไปขอ
จดทะเบียนใน Supplemental Register ได ซ่ึงการจดทะเบียนในสวนนี้ ผูขอจดทะเบียนเพียงแต
แสดงใหเห็นวา (1) สวนประกอบของสินคาหรือบริการของตนมีความสามารถในการที่จะแสดงให
เห็นความแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูอ่ืนได แมในขณะที่ขอจดทะเบียนนี้
จะยังไมสามารถทําไดก็ตามและ    (2)  สวนประกอบของสินคาหรือบริการของตนไดมีการใชกับ
สินคาหรือบริการมากอนที่ไดยื่นขอจดทะเบียนเทานั้น

จะสัง เกตไดว า  การพิ สูจนคําขอจดทะเบียนเพื่อการจดทะเบียนใน  
Supplemental Register นี้เปนการพิสูจนที่งายกวาการจดทะเบียนใน Principal Register  แตผลที่ตาม
มาก็คือ สิทธิประโยชนของการจดทะเบียนใน Supplemental Register นี้ก็นอยลงตามไปดวย65

สิทธิประโยชนของการจดทะเบียนใน Supplemental  Register66

                                                          
64 Section 23(a) : “……All marks capable of distinguishing applicant’s goods or services 

and not registrable on the principal register provided in this chapter, except those declared to be 
unregistrable under subsections (a)-(d) of Section 2 of this title, which are in lawful use in 
commerce by the owner, thereof, on or in connection with any goods or services may be 
registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance 
with the provisions of subsections (a) and (e) of Section 1 of this title so far as they are 
applicable……..”

65 Ibid., p.52.
66 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, 

Trademark World, p.49.
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(1) เจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีสิทธิใชสัญลักษณ ®ใหปรากฎ
บนสินคาหรือสัญลักษณอ่ืนใดที่แสดงถึงการจดทะเบียน

(2) สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนใน Supplemental  
Register  นี้จะถูกอางเพื่อปฏิเสธคําขอจดทะเบียนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่คลายกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียน  แม
จะเปนการจดทะเบียนใน  Principal  Register ก็ตาม

(3) หากผูขอจดทะเบียนตองการจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  
ใน Principal Register  ผูขอจดทะเบียนกเ็พียงแตพิสูจนการใชสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการในความหมายที่สอง  (secondary  meaning) กลาวคือ 
หลังจากไดมีการใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการในทางการคาแต
เพียงผูเดียวเปนจํานวนมากและใชตอเนื่องกัน 5 ป (substantially exclusive 
and continuous use) (Section 2(f))67 ตัวอยางเชน  ในคูมือการตรวจสอบ
เครื่องหมาย  (TMEP หรือ  Trademark  Manual  of  Examining  Procedure) 
ของ  USPTO ไดกลาวถึงการพิสูจน รูปรางของอาคาร  (building  
configuration)  ในความหมายที่สองวา  จะตองพิสูจนไปในทางที่วารูปราง
ดังกลาวสามารถที่จะแสดงใหเห็นวาเปนเครื่องหมาย  ซ่ึงผูขอจดทะเบียน
อาจแสดงเอกสารประชาสัมพันธ เชน รายการอาหาร  เครื่องเขียนหรืออ่ืน ๆ 
วารูปรางดังกลาวมีลักษณะอยางเปนเครื่องหมาย

3.3.4 คุณลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการท่ีจดทะเบียนได

3.3.4.1 ลักษณะการใชสอย

                                                          
67 Section 2(f) : “Except as expressly excluded in paragraphs (a)-(d) of this section, nothing 

in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become 
distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Commissioner may accept as prima facie 
evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s 
goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the 
applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is 
made,”
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(1) FUNCTIONALITY

จากการศึกษาพบวา ศาลในสหรัฐอเมริกาไดมีการแบงแยกประเภทของ
ลักษณะการใชสอยนี้ออกเปน 2 ประเภทคือ  Utilitarian Functionality และ Aesthetic  Functionality 
ไมวาจะเปนประเภทใด  ความเห็นของศาลในแตละศาลในการนําไปปรับใชกับคดีก็มีความแตกตาง
กัน

1. UTILITARIAN  FUNCTIONALITY

การมีคุณลักษณะการใชสอยประเภทนี้ไดมีแนวคําพิพากษาที่เปนบรรทัดฐาน
หลักอยู 2 คดีโดยแบงออกเปน 2 หลักไดแก

(i) หลักเรื่องลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีผลตอตัว
สินคา ในคดีระหวาง Inwood Laboratories, Inc. และ Ives Laboratories, Inc. (ค.ศ. 1982)68

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความไวในคดีนี้วา “ลักษณะที่
จําเปนตอการใชสินคาหรือความมุงหมายของสินคา หรือเปนลักษณะที่มีผลตอราคาหรือคุณภาพ
ของสินคา” (a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if 
it affects the cost or quality of the article)  ซ่ึงศาลตาง ๆ ก็ไดนําไปใช  แตการนําไปใชก็เกิดปญหา
คือ การตีความที่ไมเหมือนกันของศาลตาง ๆ นั่นเอง  ยกตัวอยางเชน  ในคดีระหวาง United States 
Golf Association และ St. Andrews System, Data-Max, Inc. (ค.ศ.1984)69  ซ่ึงเปนคดีแรกของศาล
อุทธรณใน Third Circuit  ที่มีการตีความเรื่อง functionality ไวอยางกวางวา ลักษณะของสินคาที่จะ
มีคุณลักษณะดานการใชสอยนี้ได ลักษณะดังกลาวจะตองมีความเกี่ยวของสําคัญกับคุณคาของสินคา 
(substantially related to the product’s value) ไมใชเปนการพิจารณาการมีหรือไมมีของรูปรางที่นํา
มาใชแทนกันได  ซ่ึงการมีความเกี่ยวของสําคัญกับคุณคาของสินคานี้ก็คือ ลักษณะของสินคาดัง

                                                          
68 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.22.
69 Ibid., p.71.
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กลาวเปนสวนหนึ่งของหนาที่ (function) ของสินคา70  หรือในคดีระหวาง  Duraco Products, Inc. 
และ Joy Plastic Enterprises, Ltd. (ค.ศ.1994)71  ศาลชั้นตน (District Court) และศาลอุทธรณใน 
Third Circuit ไดพิจารณาเรื่องของแบบกระถางตนไม (planter design) ของโจทกที่มีลักษณะเหมือน
กับเหยือกของชาวกรีกวามีคุณลักษณะดานการใชสอย เพราะแบบดังกลาวประกอบไปดวยลักษณะ
ที่จําเปนทุกสวนของการเปนเหยือกกรีกโบราณ  ดังนี้ จะเห็นไดวา ศาลอุทธรณใน Third Circuit นี้
มักจะวินิจฉัยในการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการอยางจํากัด เพราะมีการ       
ตีความในคําวา “functionality” ไวอยางกวาง โดยพิจารณารูปราง (aspect) เฉพาะเจาะจงของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่ทําหนาที่ดานการใชงานเปนหลัก  หากพบวามีลักษณะเชนนั้นใน
สวนหนึ่งของสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็จะถือวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น
มีคุณลักษณะดานการใชสอย72

นอกจากนี้ ในศาลอุทธรณใน  Ninth Circuit ก็ไดยึดถือคํานิยามของ   
คําวา “functionality” ของศาลฎีกาที่พิพากษาในคดีระหวาง HWE Inc. และ JB Research Inc. (ค.ศ. 
1993)73  วาลักษณะแตละสวนของโตะที่ใชสําหรับนวด (massage table) รวมถึง สวนประกอบโดย
รวมทั้งหมด  ลวนแลวแตเปนสิ่งจําเปนที่ใชสําหรับโตะทั้งสิ้น  ดังนั้น โตะดังกลาวจึงมีลักษณะดาน
การใชสอย หรือในคดีระหวาง Radical Products, Inc และ Sundays Distributing (ค.ศ.1992)74 ที่
วินิจฉัยวา ขวดโลชั่นที่ใชทาผิวเพื่อใหเปนสีแทนของโจทก ซ่ึงมี 2 สีเปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่ไมมีลักษณะดานการใชสอย เพราะขวดดังกลาวทําใหตนทุนการผลิตขวดสูงขึ้น
ประกอบกับมีแบบอื่น ๆ ที่สามารถใชไดอีกมากดวย

(ii) หลักเรื่องลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีผลตอการ
แขงขันทางการคา ในคดี  In re Morton-Norwich Products, Inc. (ค.ศ.1982) ซ่ึงคําตัดสินของคดีนี้
เปนคําตัดสินของ C.C.P.A. หรือ The Court of Customs and Patent Appeals (แตปจจุบันเปนศาล
อุทธรณใน Federal Circuit) ไดอธิบายวา   การที่แบบของสินคาหรือภาชนะมีลักษณะการใชสอย

                                                          
70 Ibid., pp.73-74.
71 Ibid., p.77.
72 Ibid., p.79.
73 Ibid., p.135.
74 Ibid., p.133.
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หรือไม ไมไดอยูที่การมีคุณลักษณะอรรถประโยชนเพียงเทานั้น  แตจะอยูที่ระดับของการมีความ
เปนอรรถประโยชนของแบบนั้น75 (หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มีลักษณะพิเศษในตัวเองเหนือกวาแบบอื่น
ที่ผูแขงขันอื่นนํามาใชได)76  อนึ่ง จริง ๆ แลว ความเห็นดังกลาวเปนความเห็นที่ไดมีการพัฒนาขึ้น
มาจากคําวินิจฉัยในคดี In re Deister Concentrator Co. (ค.ศ.1961)77  ซ่ึง C.C.P.A. ไดตัดสินไววา 
“สินคาจะมีลักษณะการใชสอยไดก็ตอเมื่อลักษณะของสินคานั้นถูกพิจารณาในประเด็นเรื่องการมี
คุณสมบัติดานประโยชนใชสอยเปนสําคัญ  การเปนเจาของสินคาที่มีคุณสมบัติดังกลาวยังไมนับวา
เปนเหตุเพียงพอที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน (if it is dictated solely by functional (utilitarian) 
considerations; however, the mere possession of a function (utility) is not sufficient to deny 
protection) ถาสินคานั้นสามารถบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาได  ดังนั้น แบบหรือลักษณะของสิน
คาจะไมมีลักษณะใชสอยเพียงเพราะการทําหนาที่ดานการใชงาน แตคุณลักษณะดานการใชสอยยังมี
อยูเฉพาะในลักษณะหรือลักษณะที่นํามาประกอบกันที่มีความเปนพิเศษในตัวเองเหนือกวาลักษณะ
อ่ืนที่นํามาใชแทนกันได” (a product design or feature is not functional merely because it serves a 
function; functionality exists only where the feature or combination of features is inherently 
superior to other available features or combinations) ศาลในคดี In re Morton-Norwich Products, 
Inc. จึงไดมีการขยายความของคําตัดสินในคดี  และไดจําแนกแยกแยะหลักเกณฑที่นําไปใชพิสูจน
การมีลักษณะใชสอยที่เหนือกวา (functionally superior) ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่
จะขอรับความคุมครองไวดังตอไปนี้

1. หากลักษณะสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีสิทธิบัตรคุมครอง 
(ไมวาจะยังอยูในความคุมครองหรือไดหมดอายุลงแลวก็ตาม) ซ่ึงสิทธิ
บัตรนี้ไดทําการเปดเผยขอไดเปรียบดานการใชสอย  (utilitarian 
advantage of the design) ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะมา
ขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาอยูแลว  เชนนี้ยอมเปนหลักฐานถึง
การมีคุณลักษณะดานการใชสอยอยูในตัว           แตถาหากปรากฏวา

                                                          
75 Ibid., p.36. (whether a product or container design is functional is not the mere existence 

of utility, but the degree of design utility)
76 Ibid., p.22. (whether the design is inherently superior to other designs available to 

competitors)
77 Ibid., p.21.
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สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไดมีการเปดเผยรายละเอียดใน
สิทธิบัตรจริง แตเปนเพียงแคบางสวนของสิทธิบัตรที่รวมอยูดวยเทานั้น  
ไมถือวาการเปดเผยนั้นเปนหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความเปน 
functionality ได

2. หากผูประดิษฐสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดโฆษณาชักชวนผู
อ่ืนในสวนดีหรือประโยชนที่ไดรับจากการใชสวนประกอบของสินคา
หรือบริการดังกลาว

3. หากพบวาไมมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการหรือแบบอื่นใดใน
ทองตลาดที่จะนํามาใชทดแทนได

4. หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดเกิดขึ้นมาจากกระบวนการ
ผลิตที่งาย ไมซับซอน หรือถูก78

นอกจากนี้ C.C.P.A. ยังไดแบงแยกประเภทของ functionality ออกเปน 2 
ประเภทโดยพิจารณาจากความสามารถในการไดรับจดทะเบียนเปนสําคัญ คือ

(1) De facto functionality หรือลักษณะการใชสอยประเภทที่สามารถ      
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา หมายถึง  แบบของสินคาหรือ
ลักษณะของสินคาที่มีประโยชนดานการใชงานบาง79 ตามสภาพความ
เปนจริงของตัวสินคา  (functional as a matter of fact)80  แตไมไดมี
ความเปนพิเศษในตัวเองเหนือกวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
อ่ืนที่นํามาใชแทนกันได (not inherently superior to other available 

                                                          
78 Ibid., p.36.
79 Ibid., p.29.
80 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal In Focus Intellectual Property (May 1,2000) : c20.
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designs)81  ดังนั้น สวนประกอบของสินคาหรือบริการนี้ก็สามารถที่จะ
จดทะเบียนได        แตทั้งนี้และทั้งนั้นตองประกอบดวยการมีลักษณะ
บงเฉพาะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้ดวย82  ยก
ตัวอยางเชน ในคดีนี้ ขวดที่มีหัวสเปรยทําหนาที่ในการรองรับของเหลว
และฉีดของเหลวใหเปนฝอยเปนลักษณะการใชงานตามธรรมดาของ
ขวดที่มีหัวเสปรยตามสภาพความเปนจริง  แตขวดของผูแขงขันในทาง
การคาที่พบอยูทั่วไปในทองตลาดก็มีหลากหลายขนาดและรูปแบบ  
ประกอบกับหัวฉีดสเปรยก็มีรูปแบบที่แตกตางกันมากมาย  ดังนั้น แบบ
ขวดที่มีหัวสเปรยในคดีนี้จึงไมมีลักษณะที่พิเศษในตัวเองเหนือกวาแบบ
ขวดที่หาไดในทองตลาด ฉะนั้น ขวดนี้จึงไมมีลักษณะดานการใชสอย83

(2) De jure functionality หรือลักษณะใชสอยประเภทที่ไมสามารถ        
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได   หมายถึง  แบบหรือลักษณะของ
สินคาที่มีลักษณะพิเศษเหนือกวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
อ่ืนในดานการใชงานหรือดานความประหยัด (functionally or 
economically superior)84  กลาวคือ มีลักษณะ 4 ขอที่ศาลในคดี In re 
Morton-Norwich Products, Inc. ไดวางไวเพื่อการพิสูจนการมีลักษณะ
ใชสอยที่เหนือกวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการผูอ่ืน85  ซ่ึง
ลักษณะการใชสอยประเภทนี้ยอมไมสามารถที่จะไดรับการจดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคา มิฉะนั้น จะเปนการขัดขวางตอการแขงขันทาง

                                                          
81 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.37.
82 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal, p. c20.
83 Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, 

Trademark World, p.53.
84 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.37.
85 Ibid., p.29.
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การคาของผูประกอบการรายอื่น  ยกตัวอยางเชน ลําโพงหาดานที่แสดง
ใหเห็นวารูปรางของลําโพงเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหเสียงที่ออกจาก
ลําโพงนั้นมีคุณภาพดี86

อนึ่ง การจําแนกประเภทของ Functionality ตามความสามารถที่นําไป        
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาไดหรือไมนั้น เปนการจําแนกของ C.C.P.A. ในคดี In re Morton-
Norwich Products, Inc. ซ่ึงศาลอุทธรณใน Federal Circuit และ TTAB หรือ The Trademark Trial 
and Appeals Board ไดนําไปใชในการพิจารณาวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการ ใดมีลักษณะ
ใชสอยหรือไม87  แตอยางไรก็ดี ก็อาจพบประเภทดังกลาวในคําตัดสินของศาลอุทธรณในภาคอื่นที่
ไดมีการนําหลักการในการพิสูจนการมีลักษณะใชสอยในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. 
ไปใช เชน ศาลอุทธรณใน Second Circuit, Fifth Circuit, Seventh Circuit, Tenth Circuit  เปนตน

จากบรรทัดฐานของศาลที่ไดกลาวขางตน จะเห็นไดวา แมทั้งสองคดีจะไดมี
การตีความในหลักการพิจารณาถึงลักษณะของ Functionality แตกตางกันออกไป แตประเด็นที่
สําคัญที่สุดและสอดคลองกันก็คือ การใหความคุมครองแกสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มี
ลักษณะ functionality นั้นจะเปนอุปสรรคตอการแขงขันทางการคาหรือไม  แมในคดีหลังจะเห็นได
ชัดเจนกวาในคดีแรก เพราะในคดีแรกเนนที่หนาที่การใชงาน (function) ของตัวสินคามากกวาการ
พิจารณาเปรียบเทียบกับแบบผลิตภัณฑอ่ืนอยางในคดีที่สอง  แตการพิจารณาดังกลาวทําใหเห็นวา
เมื่อโดยเนื้อแทของตัวแบบสินคาสรางการใชสอยใหกับตัวสินคา    ทําใหตัวสินคามีคุณคาขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงลักษณะการใชสอยดังกลาวอาจเปนสิ่งจําเปนที่ใชในการแขงขันทางการคา
สินคาหรือบริการชนิดเดียวกัน  ตัวสินคาที่มีลักษณะดังกลาวจึงไมควรที่จะใหผูใดถือเปนสิทธิแต
เพียงผูเดียวโดยตลอดไปได88

2. AESTHETIC  FUNCTIONALITY

                                                          
86 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal, p. c20.
87 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 

Analysis of US. Case Law, p.29.
88 Ibid., p.151.
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ลักษณะหนาที่ประเภทนี้อาจอธิบายไดวามีลักษณะเปน Non – utilitarian 

functionality89  ซ่ึงหมายความวาเปนคุณลักษณะดานการตกแตงเพื่อทําใหรูปรางภายนอกของสินคา
ดีขึ้นเพื่อการจําหนาย (decorative features that improve the appearance, therefore the sales, of the 
goods)90  ไมใชเนนการใชงานอยาง Utilitarian functionality คดีที่ไดริเร่ิมลักษณะหนาที่ประเภทนี้
คือ คดีระหวาง Pagliero และ Wallace China Co. (ค.ศ.1952) ศาลอุทธรณใน Ninth Circuit  ไดตัด
สินวาการทําซ้ําซึ่งแบบลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายคราม (decorative china patterns) 
โดยไมไดรับอนุญาต ไมถือวาเปนการละเมิด เพราะศาลถือวาแบบลวดลายดังกลาวมีลักษณะเพื่อ
การใชสอย เนื่องจากเปนหนึ่งในลักษณะที่จําเปนที่ใชในการขายสนิคา (one of essential selling 
features of the product)91  ซ่ึงศาลในคดีนี้มีความเห็นในเรื่องหลักดานประโยชนใชสอย 
(functionality doctrine) กวางมากโดยเห็นวาแบบที่มีการตกแตงจําเพาะ (particular aesthetic 
product feature) ถือเปนแบบที่มีคุณลักษณะเพื่อการใชสอย (functionality) หากแบบดังกลาวเปน
สวนประกอบที่สําคัญ (important ingredient) ในการทําใหสินคานั้นประสบความสําเร็จในทางการ
คา92

ที่มาของความหมายของลักษณะการใชสอยแบบ Aesthetic functionality ที่
ตัดสินในคดีระหวาง Pagliero และ Wallace China Co. นี้มาจาก Comment  A ใน Section 742 ของ 
The First Restatement of Torts (1937) ที่ระบุวา เมื่อการซื้อสินคาเกิดขึ้นจากการชื่นชมในคุณคา

                                                          
89 Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - 

First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter, 
p.58.

90 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,  pp.7-85 – 7-
86. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.118.

91 Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development 
and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”,  Tulane Law Review Vol. 69 
No.5 (April 1995) : 1321.

92 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 
Analysis of US. Case Law, p.23.
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ดานสุนทรียภาพของแบบสินคาแลว แบบดังกลาวถือวามีคุณลักษณะดานการใชสอย ดังนั้น จึงเปน
แบบที่ชวยใหการดําเนินงานของแบบเปนไปตามที่ประสงคของสินคา (when goods are bought 
largely for their aesthetic value, their features may be functional and thus aid the performance of 
an object for which the goods are intended)93

สืบเนื่องจากคําจํากัดความของ Aesthetic functionality ในคดีดังกลาวเปนเหตุ
ใหศาลปฏิเสธการใหความคุมครองลักษณะทุกลักษณะที่ไดรับความพอใจดานสุนทรียภาพ 
(aesthetically pleasing) จากผูบริโภค  ดวยเหตุนี้ การยอมรับในหลักการนี้อยางเปนสากลจึงไมเกิด
ขึ้น ศาลในสหรัฐอเมริกาไดนําไปใชอยางจํากัดหรือไมนําไปใชเลย กลาวคือ บางศาลเชนในคดี
ระหวาง Villeray & Boch Keramische Werke K.G. และ  THC Systems, Inc. (ค.ศ.1993) ไมนําหลัก
การเรื่องการเปนสวนประกอบสําคัญ (important ingredient) ในคดี Pagliero ขางตนมาใช ทั้ง ๆ ที่
เปนแบบลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายครามเหมือนกัน     ศาลอุทธรณใน  Second 
Circuit  กลับใชหลักเรื่องความจําเปนดานการแขงขันทางการคาอยางมีประสิทธิภาพ (necessary to 
effective competition) แทน  ดังนั้น หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกซ่ึงเปนแบบ
ลวดลายมีลักษณะบงเฉพาะและไมเปนลักษณะที่จําเปนที่ใชในการแขงขันทางการคาในตลาดแลว 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวก็สามารถไดรับความคุมครอง94  หรือบางศาลไมได
ปฏิเสธหลักดังกลาวทั้งหมด แตไดมีการใชปะปนไปกับหลักเรื่อง Utilitarian functionality โดยเนน
ไปที่คุณลักษณะดานประโยชนใชสอยของสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยรวมเปนสําคัญ95  
ซ่ึงความแตกตางในคําตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกานี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการใหคําจํากัดความ
ของคําวา “ลักษณะการใชสอย (Functionality)” ที่แตกตางกันของศาลแตละศาลนั่นเอง96

ดวยหลักการเรื่อง Aesthetic functionality นี้ไดมีผูวิจารณวาเปนหลักการที่ขัด
กับหลักพื้นฐานเรื่องหนาที่ใชสอย (functionality doctrine) เพราะจุดมุงหมายเบื้องหลังที่สําคัญของ

                                                          
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 

Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.119.
96 Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development 

and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”,  Tulane Law Review , p.1321.
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หลักนี้คือ การแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายสิทธิบัตร 
ดวยเหตุนี้ ศาลจึงควรที่จะจํากัดขอบเขตของหลักดังกลาวในประเด็นของประโยชนการใชงาน 
(utilitarian) โดยไมตองคํานึงถึงแบบที่ประดับดวยลักษณะดานสุนทรียภาพหรือความสวยงาม 
(ornamental aesthetic designs) บนตัวสินคาหรือบริการ97 เพราะแบบดังกลาวเปนเพียงแคส่ิงประดับ
ตกแตงบนตัวสินคาหรือบริการเทานั้น

ดังนั้น ลักษณะการใชสอยประเภทนี้จะเปนการนําไปใชโดยศาลตาง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกาในลักษณะที่เปนการปฏิเสธการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  
หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมีลักษณะที่เปนการขัดขวางตอการแขงขันทางการ
คา  ในทางกลับกัน หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะดังกลาวไมมีลักษณะที่จะ
เปนการขัดขวางหรืออุปสรรคตอการแขงขันทางการคาแลว สวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
นั้นก็สามารถไดรับการคุมครองได98

โดยสรุป หลักการเรื่อง Functionality นี้ไมวาจะเปนประเภท Utilitarian 
functionality หรือ Aesthetic functionality มีขอควรพิจารณาอยูประการเดียวรวมกันก็คือ สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่ขอรับความคุมครองเปนอุปสรรคตอการแขงขันในทางการคาของ
ผูแขงขันในตลาดเดียวกันหรือไมเทานั้น  ซ่ึงหลักการดังกลาวก็ไดปรากฎใน Section 2(c) ของราง 
Trade Dress Protection Act

สําหรับภาระการพิสูจนในประเด็นเรื่อง Functionality นี้ ในสหรัฐอเมรกิาก็ปรากฎ
ความแตกตางกันในศาลแตละศาลเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน ศาลอุทธรณใน Second Circuit, Fifth 
Circuit, Seventh Circuit และ Tenth Circuit ภาระการพิสูจนจะเปนของจําเลยผูอางความไมสมบูรณ
ในการเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย99  สําหรับศาล

                                                          
97 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,  pp.7-145 & 

7-117. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review, p.119.

98 Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and 
Analysis of US. Case Law, p.151.

99 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, p.48.
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อุทธรณใน Third Circuit, Sixth Circuit และ Eight Circuit เปนตน ภาระการพิสูจนจะเปนของโจทก
ที่จะพิสูจนวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของตนไมมีลักษณะการใชสอย100

ในคดีระหวาง Qualitex Co. และ Jacobson Products, Co. (ค.ศ.1994) ไดมีการ
วินิจฉัยถึงภาระการพิสูจนของศาลอุทธรณใน Ninth Circuit  ในการอางความเปนเจาของสิทธิใน 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการตาม Section 43(a) ไววาเปนภาระหนาที่ของโจทกผูอางความ
เปนเจาของสิทธิ  เพราะการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาและสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ โดยเฉพาะสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่เปนประเภท unidimensional trade dress 
หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีมิติเดียวเชนสี  มีความเหมือนกันอยางมาก  มีเพียงความ
แตกตางประการเดียวเทานั้นระหวางสองสิ่งนี้ก็คือ  วิธีปฏิบัติ (procedural)101  ดังนั้น สวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนก็เหมือนกับเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดรับการ
จดทะเบียนที่จะไดรับการคุมครองตาม Section 43(a) อันวาดวยเร่ืองการแขงขันที่ไมเปนธรรม 
(unfair competition)   เมื่อเกิดการอางสิทธิในความเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ยังไมไดรับการจดทะเบียน  ผูอางนั้นยอมตองเปนผูมีหนาที่พิสูจน  ในทาง
ตรงกันขาม  หากเครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไดรับการจด
ทะเบียนแลว  เครื่องหมายการคาหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นก็ยอมตองดวยบท
สันนิษฐานถึงความสมบูรณตามกฎหมาย     ดวยเหตุนี้ ผูที่อางความไมสมบูรณดังกลาวหรือกลาว
อีกนัยหนึ่งผูละเมิดหรือจําเลยก็ตองมีหนาที่พิสูจนถึงการมีคุณลักษณะใชสอยหรือการขาดลักษณะ
บงเฉพาะในสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของ102

หากเทียบกับราง Trade Dress Protection Act ใน Section 2(d)(3) แลว จะเห็นวา
เปนไปตามหลักการที่ไดวางไวในคดีระหวาง Qualitex Co. และ Jacobson Products, Co. ขางตน

(2)  NON – FUNCTIONALITY

                                                          
100 Ibid., p.49.

101 J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in 
the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, p.267.

102 Ibid.
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การพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดเปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่สามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายเพราะเหตุที่ไมมีคุณลักษณะการใชสอยนี้
ตองใชหลักการเดียวกับที่กลาวไวในหัวขอ 3.3.4.1(1) Functionality ขางตน  ดังนั้น ผูเขียนจึงไมขอ
กลาวซ้ําซอนถึงรายละเอียดในหัวขอนี้

3.3.4.2 ลักษณะบงเฉพาะ  (DISTINCTIVENESS)

เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการคือภาพลักษณโดยรวมของสินคา
หรือบริการที่ทําใหปรากฎแกสายตาผูบริโภคหรือสาธารณชนทั่วไป  เพื่อแสดงความแตกตางของ
สินคาหรือบริการในดานแหลงกําเนิดหรือความเปนเจาของ  ดังนี้ สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการจึงทําหนาที่เชนเดียวกับหนาที่ของเครื่องหมายการคา  การพิสูจนถึงคุณลักษณะบงเฉพาะของ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการ จึงควรที่จะมีความสอดคลองหรือเหมือนกับเครื่องหมาย
ประเภทอื่น

กอนที่จะทําการวินิจฉัยวาในเครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีความบงเฉพาะอันเกิดมา
ตั้งแตการประดิษฐเครื่องหมายนั้นหรือจากการใชเปนระยะเวลาหนึ่งกับสินคาหรือบริการใน       
ทองตลาดเพื่อการมีความสามารถในการจดทะเบียนใน Principal Register หรือ Supplemental 
Register  ศาลในสหรัฐอเมริกามักจะทําการวินิจฉัยกอนวา เครื่องหมายนั้นมีระดับของการมีลักษณะ
บงเฉพาะ (Spectrum of distinctiveness) เพียงใด  โดยนําหลักเกณฑที่ไดวางไวในคดีระหวาง 
Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. (ค.ศ.1976)  มาปรับใชกับคดีที่เกิดขึ้นอยาง
แพรหลาย  โดยศาลในคดีดังกลาวไดแบงระดับออกเปน 5 ระดับดังตอไปนี้103 คือ

ประเภทที่ 1  Generic  mark  คือเครื่องหมายที่เปนคําสามัญทั่วไปหรือเปน
เครื่องหมายที่แสดงถึงประเภทหรือชนิดของสินคานั้นวาเปนสินคาอะไร  เชนคําวา “Cellophane” 
ซ่ึงเปนวัสดุที่ทําจาก  Cellulose  (เยื่อไม) มีสภาพใสบาง  ใชประโยชนในการหีบหอของกันชื้น  
หรือคําวา “Aspirin”  ซ่ึงเปนสารประกอบทางเคมีผลึกสีขาวใชบรรเทาอาการไขและปวด  หรือคําวา 

                                                          
103 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F2d 4, 9 (2d Cir. 1976) citing in 

Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark
Registration”, The  George Washington Law Review,  p114-116.
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“Cola” หมายถึงเครื่องดื่มคารบอเนตที่ทําจากสารที่สกัดจากผล Cola  หรือคําวา “thermos” ใช
สําหรับกระติกน้ํารอน  หรือคําวา “ใยหิน” ใชกับแผนผากันความรอน  หรือคําวา “ปุยฝาย” สําหรับ
สําลี  เปนตน104  หรือถาเปนเครื่องหมายสี  สีที่จะถือวามีลักษณะทั่วไป ก็คือสีธรรมชาติของสินคา
นั้น ๆ (natural color)105  เครื่องหมายประเภทนี้ไมสามารถทําหนาที่หลักของการเปนเครื่องหมายได 
เพราะไมไดส่ือถึงแหลงที่มาของสินคา  ตรงกันขามกลับเปนการสื่อใหเห็นถึงลักษณะของสินคาวา
เปนอยางไร  ไมวาจะมีการใชไปในระยะเวลานานสักเทาใด  คําดังกลาวก็ไมสามารถทําหนาที่      
บงบอกถึงแหลงที่มาได  ดวยเหตุนี้  เครื่องหมายลักษณะนี้จึงไมมีคุณลักษณะที่จะใหความคุมครอง
ภายใตกฎหมายได

ประเภทที่ 2  Descriptive  mark  คือ เครื่องหมายที่บรรยายถึงคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินคา  กลาวคือ  อาจจะเปนการบงบอกถึงสวนผสม  องคประกอบ  คุณภาพ  สภาพ  
ขนาด  หนาที่  ลักษณะหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวสินคาโดยตรงในประการที่ทําใหผูซ้ือหยั่งทราบ
ไดจากเครื่องหมายการคาวาสินคานั้นควรเปนอะไรและมีคุณสมบัติอยางไร  ทั้งนี้โดยดูจากความ  
มุงหมายของการใชเครื่องหมายการคานั้นวามุงที่จะแสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาแตอยาง
เดียว เชน คําวา “Dyanshine” สําหรับยาขัดรองเทา  ซ่ึงบอกถึงคุณสมบัติวา  Dye  and  Shine  (ยอม
และขัดมัน)106  หรือคําวา “AMAZON.COM”  สําหรับการบริการทางอิเล็คทรอนิค  เมื่อเจาของ
พิสูจนการใช  Secondary  Meaning จนเครื่องหมายดังกลาวเกิดลักษณะบงเฉพาะ  ทําใหสาธารณชน
ทราบวา  เครื่องหมายดังกลาวเปนของผูใดและแยกแยะสินคาภายใตเครื่องหมายดังกลาวจากสินคา
ของผูอ่ืนได  ดังนี้  คําดังกลาวก็สามารถจดทะเบียนได

จะเห็นไดวา  เครื่องหมายลักษณะนี้ไมสามารถสื่อใหเห็นถึงลักษณะ           
บงเฉพาะในตัวเอง (inherent  distinctiveness)  ไดในทันทีหรือไมสามารถแสดงถึงหนาที่หลักใน
การบงบอกถึงแหลงที่มาและแยกแยะคุณลักษณะของสินคาไดในทันที  ดังนั้น การไดรับความ     

                                                          
104 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 27.  และ ธัชชัย  ศุภผลศิริ, 

“ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา”, วารสารกฎหมาย ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2528), 
หนา 186.

105 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 
Trademark Registration”, The  George Washington Law Review,  pp.115-116.

106 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 27.
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คุมครองในตัวเครื่องหมายดังกลาวตามกฎหมายแลวก็ไมควรที่จะไดในทันทีเชนเดียวกัน  ยกเวน
แตวาเครื่องหมายดังกลาวมีลักษณะบงเฉพาะเมื่อมีการใชไประยะหนึ่ง  (acquired  distinctiveness  
through use  หรือ  secondary  meaning)  ระยะเวลาการใชเครื่องหมายประเภทนี้ไมมีกําหนดไว  
ตายตัว  ขึ้นอยูกับสาธารณชนวาจะทราบไดเมื่อไหร  โดยปกติจะถือ  5  ปเปนเกณฑวา  เครื่องหมาย
ดังกลาวเกี่ยวของกับแหลงกําเนิดของสินคาแหลงหนึ่งแหลงใดหรือของเจาของคนหนึ่งคนใดเมื่อ
คร้ังที่เห็นเครื่องหมาย  และก็ไมมีการกําหนดไวตายตัวอีกเชนกันวา  จะตองมีหลักฐานมากเทาใดที่
จะถือวาเปนการพิสูจนถึงการมีลักษณะบงเฉพาะประเภทนี้ได  โดยท่ัวไปอาจกลาวไดวาถา      
เครื่องหมายนั้นบรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรงมากเทาใด  ภาระการพิสูจน
ถึงลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใชก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น  เพราะตองทําใหศาลเชื่อวาเครื่องหมาย
ดังกลาวนั้นไดแสดงถึงหนาที่หลักของการเปนเครื่องหมายในสายตาของผูบริโภคแลวจริง ๆ

อนึ่ง  ในสวนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นนอกเหนือจาก
ปจจัยอ่ืนของเครื่องหมาย  การแขงขันทางตลาดก็จะถูกถือเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่นํามาพิจารณาให
ความคุมครองลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีองคประกอบดานใชสอย  
(functional) มาเกี่ยวของหากยอมรับใหมีการคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้
ยอมทําใหเกิดอุปสรรคดานการแขงขันทางตลาด    ดังนั้น    การพิสูจนถึงการมีลักษณะบงเฉพาะ
ภายหลังจากการใชของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในลักษณะนี้หรือที่เรียกวา  de  facto  
secondary  meaning107  อาจเปนภาระมากเกินไปในการใหไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะนั้น  เพราะไม
วาจะมีการใชนานและมากสักเพียงใด     องคประกอบดังกลาวก็ไมหมดไปจากสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นซ่ึงยอมเปนการตองหามตามกฎหมายในอันที่จะใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่มีหนาที่ดานการใชสอยดังกลาว

ประเภทที่ 3  Suggestive  mark  คือ เครื่องหมายที่ตองอาศัยจินตนาการ  
ความคิดและการมองเห็นวา เครื่องหมายนั้นมีลักษณะที่บรรยายถึงสินคา  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปน
เครื่องหมายที่ไมไดบงบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง  เชน เครื่องหมาย  
“PLAYCLAY”  มาจากคําวา “PLAY” แปลวาเลน  และคําวา “CLAY” แปลวาดินเหนียว  รวมกัน
แปลไดวา เลนดินเหนียว  เมื่อนํามาใชกับสินคาดินน้ํามัน  หรือเครื่องหมาย “SKIN LESS SKIN” 

                                                          
107 Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color 

Trademark Registration”, The  George Washington Law Review,  p.115.
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คําวา “SKIN” แปลวาหนัง ผิว เปลือก ชีวิต  คําวา “LESS” แปลวานอย เมื่อใชกับสินคาถุงยาง
อนามัย  หรือเครื่องหมาย  “CALIFORNIA  COOLER”  คําวา “CALIFORNIA”  เปนชื่อรัฐ ๆ หนึ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรูจักกันทั่วไป  ฉะนั้น ตามความหมายอันเขาใจกันโดยธรรมดาจึงเปน
ชื่อภูมิศาสตร  สวนคําวา “COOLER” แปลวาเครื่องแชเครื่องดื่มที่ทําใหหายรอน  คําดังกลาวเมื่อนํา
มาใชกับสินคาจําพวกสุรา  เปนตน108  เครื่องหมายในลักษณะนี้ถือวาเปนเครื่องหมายที่มีลักษณะ  
บงเฉพาะในตัวเองทันที  จึงไมจําเปนตองมีการพิสูจนการไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะดวยการใชอีก

ประเภทที่ 4  Arbitrary  mark  คือ เครื่องหมายที่มีใชกันโดยทั่วไปแต    
เครื่องหมายดังกลาวไมไดบรรยายถึงสินคาหรือช้ีแนะถึงความเกี่ยวพันที่คําดังกลาวมีตอสินคาเลย  
เชน เครื่องหมาย “V-8”  ใชกับสินคาน้ําผักซึ่งทําจากผักถึง 8 ชนิด (Standard Brands, Inc. v. 
Smidler, 151 F.2d 34, 36 (2d Cir. 1985)) เปนตน  เครื่องหมายประเภทนี้จึงยอมเกิดลักษณะ         
บงเฉพาะไดในตัวเองโดยทันที

ประเภทที่ 5  Fanciful  mark  คือเครื่องหมายที่ประดิษฐขึ้นเปนพิเศษจนเปน
เครื่องหมายที่ใหมขึ้นมาและมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง เชน รูปประดิษฐ  คําประดิษฐ หรือรูปราง
ของสินคาที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากทั่วไปและไมไดมีขึ้นเพื่อใชประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินคา
เลย เปนตน

อนึ่ง  ลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการบางลักษณะเทานั้นที่
สามารถใชหลักเกณฑอยางในคดีระหวาง  Abercrombie & Fitch Co.  และ  Hunting World, Inc. ได  
อยางเชน  สี ซ่ึงโดยปกติแลวสีจัดอยูในเครื่องหมายประเภท  descriptive  กลาวคือ  สีไมสามารถสื่อ
ใหเห็นถึงแหลงกําเนิดของสินคาไดในทันที  จักตองแสดงการใชเครื่องหมายสีดังกลาวมาอยางตอ
เนื่อง  (acquired  distinctiveness through use)  จนสาธารณชนสามารถสรางความเกี่ยวพันระหวางสี        
ดังกลาวกับเจาของสินคาได  ตัวอยางเชนในคดี  In re Owens-Corning Fiberglas Corp. (ค.ศ.1985) 
ไดใชจายถึง US$42,000,000 เพื่อโฆษณาสินคาแกวไฟเบอรกันฉนวนสีชมพูมาตลอดเปนระยะเวลา 
30 ปโดยเฉพาะในป 1981   ไดใชเงินไปถึง  US$11,000,000  เปนตน

                                                          
108 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 31-32.
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แตสําหรับรูปรางของผลิตภัณฑ (Product  Configuration) ไมไดใช          
หลักเกณฑอยางในคดีระหวาง  Abercrombie & Fitch Co.  และ  Hunting World, Inc.  มาวินิจฉัย  
เพราะลักษณะของรูปรางนั้นมีความแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่น  การ
พิจารณาความมีลักษณะบงเฉพาะจึงตองอาศัยหลักเกณฑที่ศาลอุทธรณใน Third  Circuit ในคดี
ระหวาง Duraco  Products, Inc. และ Joy Plastic Ent., Ltd. (ค.ศ.1994)109  ไดวางไว  คดีนี้เปนเรื่องที่
โจทกไดอางการมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของแบบกระถางตนไมพลาสติกโดยรวม ซ่ึงจําเลยได
ละเมิดรูปรางดังกลาว  ศาลเห็นวาลักษณะของเครื่องหมายอันไดแก  generic, descriptive, 
suggestive หรือ arbitrary ในคดีระหวาง  Abercrombie & Fitch Co.  และ  Hunting World, Inc.นั้น
ไมเหมาะสม  ศาลจึงวางหลักเกณฑใหมในการพิจารณาถึงความมีลักษณะบงเฉพาะของรูปราง   
ผลิตภัณฑโดยรูปรางผลิตภัณฑนั้นจะตองประกอบดวย (1) ไมปกติและเปนสิ่งที่ควรจดจํา (unusual 
and memorable) (2) แสดงออกถึงความคิดที่แยกตางหากจากลักษณะสินคา (conceptually  
separable form the product) และ (3) บงบอกถึงแหลงกําเนิดของสินคา (likely to serve primarily as 
a designator of origin of the product)

การพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะมีลักษณะบงเฉพาะ
หรือไมนั้น ไมไดพิจารณาเพียงทีละสวนที่ประกอบกันขึ้น เพราะในแตละสวนนั้นอาจไมมีลักษณะ
หรือคุณสมบัติใดคุณสมบตัิหนึ่งที่จะไดรับความคุมครองก็ได   แตจะตองพิจารณาทุกสวนพรอม ๆ 
กันวาเมื่อมีการประดิษฐลักษณะนั้นลักษณะนี้แลวมารวมกันเปนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการหนึ่งและเมื่อมองดวยตาแลวจะสามารถทําใหทราบไดหรือไมวาสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นมีความบงเฉพาะแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่นและสามารถชี้แนะ
ถึงแหลงกําเนิดของสินคาไดไปในตัว  ในคดีระหวาง  Banff Ltd.และ Federated  Department 
Stores, Inc. (ค.ศ.1988)110  ไดกําหนดหลักเกณฑเร่ืองการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะในตัวเองคลาย ๆ 
กับคดีระหวาง Duraco  Products, Inc. และ Joy Plastic Ent., Ltd. ไวดังนี้คือ การพิสูจนลักษณะบง
เฉพาะนั้นควรพิจารณาถึง (1) ลักษณะที่ปรากฏทั้งหมด (overall  appearance) อันรวมถึงลักษณะ
หรือองคประกอบทุกอยางของเสื้อสเว็ตเตอรโจทกวามีลักษณะไมธรรมดาหรือผิดปกติ (unusual) 
หรือไม  หากเสื้อสเว็ตเตอรโจทกมีลักษณะไมปกติ      สาธารณชนยอมคํานึงวาเสื้อสเว็ตเตอรนั้นมา
จากแหลงผลิตใดแหลงผลิตหนึ่งโดยเฉพาะหรือทราบแหลงกําเนิดของสินคาได  แตหากลักษณะ

                                                          
109 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions,  pp.33-34.
110 Ibid., pp.37-38.
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โดยรวมของเสื้อนั้นไมไดทําใหเสื้อดังกลาวมีลักษณะเดนหรือแตกตางจากลักษณะทั่วไป  สาธารณ
ชนก็จะไมคํานึงวาเสื้อนั้นมาจากแหลงผลิตหนึ่งโดยเฉพาะ  แตจะคิดวาลักษณะดังกลาวเปนเพียง
ความหลากหลายของแบบสเว็ตเตอรของผูผลิตอื่นเทานั้น   (2) ลักษณะโดยรวมของแบบสเว็ตเตอร
โจทกเปนลักษณะที่เปนชุด (sort)   ของแบบเสื้อที่สาธารณชนทราบไดวาเปนแบบเสื้อที่มาจาก
แหลงกําเนิดเฉพาะเจาะจงหรือไมและ (3) ลักษณะโดยรวมของเสื้อสเว็ตเตอรโจทกทําใหเส้ือมี
ลักษณะไมธรรมดาหรือผิดปกติ (unusual) หรือไม  หากมี เสื้อก็ยอมเปนการชี้ถึงแหลงกําเนิดของ
สินคาได  เพราะเสื้อนั้นมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่ทําใหสาธารณชนเมื่อพบเห็นสามารถทราบไดวามี
แหลงกําเนิดคือที่ใดหรือใครเปนเจาของผูผลิตเสื้อ

ประเด็นของการมีสิทธิในอันที่จะไดรับความคุมครองสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการตามกฎหมายเครื่องหมายการคานั้น  ไมใชอยูตรงที่วา  สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของโจทกคลายกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการของจําเลยที่อยูในตลาดหรือไม  แตอยู
ตรงที่วาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกนั้นมีลักษณะบงเฉพาะเพียงพอที่จะทําให  
สวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมีลักษณะแตกตางจากสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของผูอ่ืนที่ถูกทําขึ้นเพื่อแขงขันกับโจทกในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปหรือไมตางหาก

เมื่อศาลหรือ USPTO ทําการวินิจฉัยวา ในเครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีระดับของ
การมีลักษณะบงเฉพาะระดับใด  ศาล หรือ USPTO ก็สามารถทราบไดวา เครื่องหมายนั้นจัดอยูใน
ประเภทของลักษณะบงเฉพาะใดลักษณะหนึ่งใน 2 ลักษณะนี้ คือ  ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง 
(inherent distinctiveness) ที่ไมตองมีการนําเสนอหลักฐานหรือขอมูลใด ๆ เพื่อพิสูจนตอศาลหรือ 
USPTO ในการขอความคุมครองหรือจดทะเบียน  และลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช (acquired 
distinctiveness through use หรือ secondary meaning) ที่ตองมีการยื่นเอกสารตอศาลหรือ USPTO 
เพื่อแสดงการใชเครื่องหมายใหปรากฎบนสินคาหรือบริการตอสาธารณชนหรือผูบริโภค  ไมวาจะ
เปนระยะเวลาการใช ยอดการจําหนายหรือเสนอบริการ การโฆษณา ความเห็นของผูบริโภคถึงการ
แสดงความเกี่ยวโยงระหวางสินคาหรือบริการกับเครื่องหมายนั้น เปนตน111

เครื่องหมายประเภทที่เห็นชัดถึงระดับของการมีลักษณะบงเฉพาะขางตนคือ 
เครื่องหมายประเภทคํา เพราะคําสามารถสื่อถึงความหมายที่เกี่ยวโยงกับสินคาหรือบริการไดดี  ซ่ึง

                                                          
111 Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.237.
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การพิจารณาของระดับจะเปนการพิจารณาจากภาษาของคําที่กอตั้งความหมายเบื้องตนของคํานั้นกับ
รายการสินคาหรือบริการที่ใชกับเครื่องหมาย112  ยกตัวอยางเชน เครื่องหมายที่มีลักษณะเปน generic 
เครื่องหมายประเภทนี้เมื่อเทียบกับความหมายในเบื้องตนของคําแลว จะเปนเครื่องหมายที่เปนเพียง
ชื่อตามธรรมดาที่ใชเรียกขานสินคา หรือถาความหมายเบื้องตนของคําเปนการบอกหรือส่ือโดยตรง
ถึงลักษณะบางลักษณะของสินคา คํานั้นก็เปนเครื่องหมายที่มีลักษณะเปน descriptive เปนตน113

เมื่อ สวนประกอบของสินคาหรือบริการทําหนาที่เชนเดียวกับเครื่องหมาย 
การพิจารณาคุณลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็ควรพิจารณาอยางเชนหลักเกณฑ
เดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่นดวย  แตปญหาที่มักจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการ ก็คือ เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการยังไมไดถูกบัญญัติขึ้นอยางชัดแจงใหไดรับ
ความคุมครองและใหมีการจดทะเบียนภายใต The Lanham Act  ศาลจึงมักจะใหความคุมครอง สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ แกผูเปนเจาของโดยหลักการของการแขงขันที่ไมเปนธรรม (unfair 
competition) ตาม Section 43(a)  ซ่ึงการใหความคุมครองตามมาตราดังกลาวก็ไมไดระบุวาสิ่งที่จะ
ไดรับความคุมครองจะตองมีคุณสมบัติเร่ืองลักษณะบงเฉพาะในประเภทหรือระดับใดเชนอยางคุณ
สมบัติของเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน Principal Register ประกอบกับเกิดความคิดเห็นที่ขัดแยงใน
ระหวางศาลอุทธรณภาคตาง ๆ ถึงการพิสูจนคุณสมบัติดังกลาวดวย (ศาลอุทธรณใน Second Circuit, 
Third Circuit, Sixth Circuit, Eight Circuit และ Ninth Circuit เห็นวาการใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช   
เทานั้น114)  ดังนั้น ตอไปนี้จะเปนการพิจารณาประเภทของคุณลักษณะบงเฉพาะของสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดวินิจฉัยช้ีขาดไวในคดีตาง ๆ

(1) ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง  (INHERENT DISTINCTIVENESS)

                                                          
112 Vincent N. Palladino, “Trade Dress After Two Pesos”, The Trademark Reporter

Vol.84 : 409.
113 Ibid., p.410.
114 Joan L. Dillon, “Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide”, The 

Trademark Reporter  : 77.
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หลักเกณฑการพิสูจนถึงการมีความบงเฉพาะประเภทนี้ของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการเปนหลักเกณฑที่ไดมาจากการนําเอาระดับของการมีลักษณะบง
เฉพาะ 5 ระดับ กลาวคือ Fanciful, arbitrary, suggestive, descriptive และ generic ที่ศาลในคดี
ระหวาง Abercrombie & Fitch Co.  และ  Hunting World, Inc. ที่ไดกลาวขางตนมาพิจารณา โดย 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการ จะตองมีลักษณะ Fanciful, Arbitrary หรือ Suggestive เทานั้น  
ศาลฎีกาไดยืนยันการนําหลักการดังกลาวไปใชไวในคดีระหวาง Two Pesos Inc และ Taco Cabana 
Inc. (ค.ศ.1992)115  โดยศาลเห็นวาเมื่อ Section 43 ไมไดบัญญัติความตางกันระหวางเครื่องหมายและ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการ  จึงไมมีเหตุผลใดที่จะใชหลักการวิเคราะหการใหความคุมครอง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการและเครื่องหมายตามมาตราดังกลาวตางกัน  ดังนั้น การพิสูจน
การใช (secondary meaning) สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองอยู
แลวจึงไมกอใหเกิดความจําเปนแตอยางใด116

สวนประกอบของสินคาหรือบริการในคดีนี้ประกอบไปดวยการ
ออกแบบรานอาหาร ที่รวมถึงการตกแตงภายในและภายนอก รายการอาหาร อุปกรณที่ใช เสื้อผา
ของบริกรและลักษณะอื่นที่มีผลสะทอนถึงภาพลักษณโดยรวมของรานอาหาร117 ซ่ึงศาลฎีกาเห็นวา 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนี้มีลักษณะที่คลายกับหีบหอบรรจุภัณฑ (packaging) มากกวา
แบบของสินคา (product design)118  ซ่ึงหีบหอนี้สามารถทําหนาที่หรือแสดงในความแตกตางใน
ลักษณะของหีบหอจากหีบหอของผูอ่ืนไดในตัวเองเปนอยางดี  ศาลฎีกาไดเห็นดวยกับศาลอุทธรณ
ใน Fifth Circuit ในการปฏิเสธการพิสูจนถึงการใชในสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาว 
เนื่องจากการพิสูจนถึงการใชเปนกรณีของเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มี
ลักษณะบรรยายหรือเล็งถึงคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ (descriptive)   แตสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการในคดีนี้ไมไดมีลักษณะดังกลาว  ฉะนั้น ศาลฎีกาจึงไดแนะนําใหศาลลางนั้นทําการ

                                                          
115 Ibid., p.80.
116 Ibid., p.81.
117 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal, p. c19.
118 Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal 

High Court Trade Dress Case”, Trademark World Vol.126 (April 2000) : 20.
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พิจารณาคุณลักษณะบงเฉพาะในคดีนี้โดยใชหลักการในคดีระหวาง Abercrombie & Fitch Co.  และ 
Hunting World, Inc.119

(2) ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังดวยการใช (ACQUIRED
DISTINCTIVENESS  THROUGH USE)

การพิสูจนการมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังจากการใชนั้น  ศาลใน
สหรัฐอเมริกาหลาย ๆ ศาลไดวางหลักเกณฑไวในคดีสวนประกอบของสินคาหรือบริการซึ่ง
ประกอบไปดวยหลายปจจัยที่จะสามารถนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการวินิจฉัย
คดี  และเพื่อเปนแนวทางแกเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในการสรางความมีลักษณะ
บงเฉพาะประเภทนี้ในตลาดการคา  ตลอดจนตอคดีที่อาจจะนําขึ้นสูการพิจารณาของศาล  ปจจัยที่
นํามาพิสูจนใหเห็นวา สาธารณชนโดยทั่วไปรูจักหรือสามารถจําแนกออกไดวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการที่พิพาทเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึง
แหลงกําเนิดของสินคาใดสินคาหนึ่งคือ

1. ระยะเวลาที่นําสวนประกอบของสินคาหรือบริการไปใช (length of 
time the trade dress has been in use)

2. การใชแตผูเดียวโดยผูเปนเจาของ (exclusivity of use by the party)
3. ประเภทและขอบเขตของการโฆษณาและการสงเสริมดานการตลาดใน

ลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น (advertising and 
promotion which features the trade dress) กรณีนี้อาจใชจํานวนคาใชจาย
ในการโฆษณาสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการมาพิจารณา
ซ่ึงก็ไมไดกําหนดวาจะตองใชจํานวนมากเทาไหรในการทําใหสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการชี้แนะถึงแหลงกําเนิดได  แตหากมี
จํานวนมากแลวยอมหมายถึงวา      การสรางความเชื่อมโยงในจิตใจของ
ผูซ้ือที่มีตอสวนประกอบของสินคาหรือบริการถึงแหลงกําเนิดของสินคา
ยอมมีมากขึ้นตามไปดวย

                                                          
119 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal, p. c19.
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4. ความสนใจที่ไมไดถูกชักจูงในลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของโจทกโดยส่ือ (unsolicited attention by the media featuring 
plaintiff’s trade dress)

5. ยอดการจําหนายสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ (sale  
success)

6. คําใหการหรือหลักฐานการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค (ไมใช
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับโจทกในคดี) ที่มีตอสวนประกอบของสินคา
หรือบริการที่พิพาทวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาว
สามารถชี้แนะถึงแหลงกําเนิดของสินคาไดหรือไม (testimony by 
representative consumers or survey evidence which demonstrates that 
consumers view the trade dress as identifying the source of goods)

7. ความตั้งใจของจําเลยที่ทําการลอกเลียนสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของโจทก (intentional copying by the defendant) เพื่อการหา
ประโยชนจากคานิยมทางการคาหรือ goodwill ของโจทก

8. การใชของบุคคลที่สามวามีลักษณะคลายกับลักษณะสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการของโจทก (uses by third parties of term and trade 
dress similar if you find them to be similar to those used by plaintiff) 
เพื่อทําใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกนั้นไมสามารถมี
ลักษณะบงเฉพาะไดหรือกลายเปนคําสามัญธรรมดาที่ใครก็สามารถใช
ได  ซ่ึงปจจัยนี้เปนการพิสูจนเพื่อลบลางขออางการมีลักษณะบงเฉพาะ
ภายหลังจากการใชของโจทก

9. กรณีตัวอยางการสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงของสาธารณชนผูบริโภค 
(instances of actual confusion)120

ศาลไมไดนําปจจัยประการใดประการหนึ่งที่อางขางตนมา
พิจารณาเพียงประการเดียวถึงการพิสูจนการมีลักษณะบงเฉพาะภายหลังอันเกิดจากการใชของโจทก  

                                                          
120 Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, pp.44-45.



197

ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมของขอเท็จจริงในแตละคดีวาควรจะแสดงเพียงใดเพื่อใหศาลเห็น
ไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของตนมีลักษณะดังกลาว121

คดีที่ศาลฎีกาไดเห็นวาจําเปนตองพิสูจนถึงการใชเสียกอนที่จะมี
การใหความคุมครองคือ ในคดีระหวาง Qualitex Co. และ Jacobson Products Co. (ค.ศ.1995)122  
ศาลเห็นวา   สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทสีไมสามารถที่จะสื่อถึงแหลงกําเนิดของ
สินคาไดในทันทีเชนอยางหีบหอบรรจุภัณฑ (packaging) ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองมีการพิสูจนถึง
การใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการนี้เสียกอนวา        การใชนั้นจะสามารถทําใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคของการใหความ คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการหรือไม

เมื่อ 22 มีนาคม 2543 ศาลฎีกาไดตัดสินในคดีระหวาง Wal-Mart 
Stores, Inc. และ Samara Brothers, Inc. (ค.ศ.2000)123 ถึงประเด็นดังกลาว  ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได
ลงมติเปนเอกฉันทวา  จําเลยตองพิสูจนใหเห็นวาแบบเสื้อของตนที่ไมไดจดทะเบียนและไดถูก
โจทกลอกเลียนและนําไปขายนั้นมีลักษณะบงเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช         จึงจะไดรับความ
คุมครองตาม Section 43(a) โดยศาลเห็นวาแบบเสื้อดังกลาวเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ประเภทแบบหรือรูปรางของสินคา (Product Design หรือ Configuration)  เพราะศาลเชื่อวาในทันที
ที่มีการเห็นสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  สาธารณชนจะไมคิดหรือสรางความเชื่อมโยงของ
แบบหรือรูปรางของสินคากับแหลงกําเนิดได  แตจะเขาใจถึงประโยชนของการนําสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการไปใชหรือเพื่อความสวยงามมากกวา124  ดังนั้น สวนประกอบของสินคาหรือ
บริการประเภทแบบหรือรูปรางนี้จึงจําเปนที่จะตองพิสูจนใหผูซ้ือเห็นถึงความเชื่อมโยงของแบบ
และแหลงกําเนิดของสินคา  นอกจากนี้ ศาลยังไดระบุอีกวา หากเกิดปญหาที่วาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการพิพาทควรจะเปนประเภทใดระหวางรูปรางของสินคา (ที่จําเปนตองมีการพิสูจน

                                                          
121 Ibid., p.43.
122 Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection 

?”, The National Law Journal, p. c20.
123 Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal 

High Court Trade Dress Case”, Trademark World, p. 20.
124 Keith E. Danish, “Developments in the Law of ”Product Shape” Trademarks”, 

Thomson & Thomson’s Website (http://ttdomino.thomson-thomson), p.2.
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ถึงการมีลักษณะบงเฉพาะอันเกิดมาจากการใช) และหีบหอบรรจุภัณฑของสินคา (ที่สามารถมี
ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองได) ศาลควรจะพิจารณาอยางระมัดระวังมากกวาปลอยปละละเลย (err on 
the side of caution) ฉะนั้น ศาลควรจะวินิจฉัยสวนประกอบของสินคาหรือบริการพิพาทเปนรูปราง
หรือแบบของสินคาแทนที่จะเปนประเภทหีบหอบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีการพิสูจนที่ชัดแจง125

การนําหลักเกณฑในคดีระหวาง Abercrombie & Fitch Co.  และ 
Hunting World, Inc.  มาใชในการพิจารณาการมีลักษณะบงเฉพาะของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการประเภทรูปรางของสินคาในศาลฎีกาเชนอยางในคดีนี้ ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวางโดย The American Intellectual Property Law Association, The International Trademark 
Association และ The Department of Justice  ถึงการไมเหมาะสมในการนําหลักดังกลาวมาใช โดย
หนวยงานเหลานี้เห็นวา ศาลฎีกาควรนําหลักการของศาลอุทธรณ (C.C.P.A.) ที่วินิจฉัยในคดี
ระหวาง  Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. (ค.ศ.1977)126 มาใช  แมในคดีนี้เปนคดีที่
ใชในการทดสอบการมีลักษณะบงเฉพาะในสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทหีบหอ
บรรจุภัณฑก็ตาม

1. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีรูปรางหรือแบบพื้นฐาน  
“ธรรมดา” หรือไม (whether the trade dress is a “common” basic shape 
or design)  หรือ

2. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม
ธรรมดาในสาขาจําเพาะหรือไม (whether the trade dress is unique or 
unusual in a particular field) หรือ

3. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเปนรูปแบบที่มีลักษณะประณีตที่
เปนที่ รูจักกันและถูกนํามาใชโดยทั่วไปเพื่อประดับตกแตงกับสินคา
จําเพาะบางจําพวกหรือไม ซ่ึงสาธารณชนเห็นวา ลักษณะดังกลาวเปนเพียง

                                                          
125 Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal 

High Court Trade Dress Case”, Trademark World, p. 21.
126 Ibid., p.23.
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เครื่องตกแตงหรือส่ิงประดับของสินคาเทานั้น (whether the trade dress is 
a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of 
ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a 
dress or ornamentation for the goods)127

4. สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นสามารถสรางความประทับใจใน
ทางการคาที่ชัดเจนตางจากคําที่ประกอบมาดวยกันหรือไม (whether the 
trade dress is capable of creating a commercial impression distinct 
from any accompanying words)

อนึ่งหลักการพิสูจนนี้ไดนํามาใชในศาลอุทธรณใน Federal Circuit และ 
TTAB128

The International Trademark Association ไดใหเหตุผลที่ควรจะนํา 
หลักเกณฑในคดีนี้มาใชกับแบบผลิตภัณฑของสินคาคือ (1) แบบของสินคามีนอยแบบที่จะแยก  
ตางหากออกจากตัวสินคา (2) ความแตกตางของแบบมีจํากัด (3) การขยายความคุมครองอยางไม   
เหมาะสมจะเปนอันตรายตอการแขงขันทางการคา (4) ในตลาดทั้งหลาย ผูบริโภคจะไมคํานึงถึงการ
มีความหมายพิเศษของตัวแบบติดไปกับตัวแบบ และ(5) การลอกเลียนแบบดังกลาวมักจะเกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจากความตั้งใจในการแขงขันในชื่อเสียงของสินคามากกวาเรื่องการสื่อถึงผูผลิตหรือ
แหลงกําเนิด129  เมื่อเปนเชนนี้  แบบของสินคาจึงมีความเปนเอกลักษณมากกวาสวนประกอบของ

                                                          
127 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton 
LLP, pp.44-45.

128 Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal 
High Court Trade Dress Case”, Trademark World, p. 23.

129 The International Trademark Association, “Brief Amicus Curiae of The International 
Trademark Association In Support Of Neither Party in Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, 
Inc.”, The Trademark Reporter Vol. 89 : 996-997. ((1)there is less, if any, separation from the 
goods, (ii) variations are more “finite”, (iii) inappropriately extended protection may be harmful 
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สินคาหรือบริการ ลักษณะอื่น ๆ วิธีการพิสูจนจึงตองมีความเขมงวดและแตกตางออกไปจากสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการประเภทหีบหอบรรจุภัณฑและเครื่องหมายคําที่ไมจําเปนตองมีการ
แสดงลักษณะบงเฉพาะจากการใชเหมือนอยางรูปรางของสินคา เพราะ (1) โดยปกติ เครื่องหมายคํา
และสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทหีบหอบรรจุภัณฑมักจะเปนคนละสวนตางหาก
จากตัวสินคา (2) มีการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายในเครื่องหมายคําและสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการประเภทดังกลาวอยางไมจํากัด (3) การลอกเลียนมักจะเกิดขึ้นเพื่อตองการแสวงหา
ประโยชนอันมิชอบจากชื่อเสียงของตัวเจาของ และ (4) ผูบริโภคสามารถพบเห็นความแตกตางใน
ตัวเครื่องหมายคําหรือหีบหอบรรจุภัณฑไดงายอยูแลว  ซ่ึงการมีลักษณะดังกลาวนี้ ทําใหการแขงขัน
ทางการคาในตลาดไมถูกคุกคามโดยการใหความคุมครองเครื่องหมายคําหรือหีบหอบรรจุภัณฑที่ทํา
หนาที่ในการบงบอกถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการเมื่อคร้ังแรกที่มีการประดิษฐขึ้นมา130

จากคําตัดสินในคดีระหวาง Wal-Mart Stores, Inc. และ Samara 
Brothers, Inc. จะเห็นไดวา ศาลฎีกาไดปฏิเสธการนําหลักการพิสูจนในคดีระหวาง Seabrook Foods, 
Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. ขางตนมาปรับใช โดยใหเหตุผลวา หลักการดังกลาวนั้นยากที่จะนํา
มาใชเปนพื้นฐานในการจัดการคดีที่มีการตอสูเร่ืองการขัดขวางการแขงขันทางการคา       หรือการ
ผูกขาดโดยแบบผลิตภัณฑ (it would rarely provide the basis for summary disposition of an 
anticompetitive strike suit)131  แตทั้งนี้และทั้งนั้น ศาลฎีกาก็ไมไดลงความเห็นไปวา หลักการพิสูจน
ในคดีระหวาง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. จะยังคงสามารถนําไปใชเปนบท

                                                                                                                                                                      
to competition, (iv) in many markets, consumers are not accustomed to attach special meaning to 
designs, and (v) and copying may be motivated by an intent to compete for the good will of the 
product, not of its producer)

130 Ibid., p.996. ((i) they generally exist separately from the goods, (ii) they are almost 
infinitely variable, (iii) their simulation is likely to be motivated by an intent to trade on their good 
will, and (iv) consumers have been highly sensitized to their brand-differentiating significance, as 
a consequence, their appropriation as indicators of origin does not pose a threat to the competitive 
process)

131 Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal 
High Court Trade Dress Case”, Trademark World, p. 23.
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พิสูจนที่เหมาะสมถึงการมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองในคดีสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ประเภทหีบหอบรรจุภัณฑหรือไมดวย132

จากปญหาที่กลาวไวขางตน เมื่อพิจารณาจากคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไวจะ
เห็นวา แมศาลฎีกาไดตอบปญหาความขัดแยงในระหวางศาลอุทธรณในภาคตาง ๆ ที่วา สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ (ที่ไมไดจดทะเบียน) ที่ขอรับความคุมครองภายใต Section 43(a) 
ของ The Lanham Act นั้น อาจมีคุณลักษณะบงเฉพาะในตัวเองหรือจากการใชกไ็ด  แตปญหาที่พบ
ตามมาก็คือ จะใชมาตรฐานใดในการตัดสินถึงการมีลักษณะบงเฉพาะดังกลาว  เพราะในคดีลาสุด
คือคดีระหวาง Wal-Mart Stores, Inc. และ Samara Brothers, Inc. (ค.ศ.2000) ศาลฎีกาก็ไมไดตอบ
ปญหาดังกลาว ดวยเหตุนี้ จึงยังคงตองมีการรอคําวินิจฉัยในคดีตอ ๆ ไปของศาลฎีกาที่ไมทราบวาจะ
เกิดขึ้นเมื่อไหร  อยางไรก็ดี การแกไขปญหาดังกลาวจะชัดเจนและรวดเร็วขึ้นถามีการแกไขใน The 
Lanham Act ซ่ึงในราง Trade Dress Protection Act ที่ไดถูกนําเสนอในรัฐสภานั้นไดนําหลักการใน
คดีระหวาง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd.  ขางตนมาใชในการพิสูจนการมี
ลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช (secondary meaning)  ใน Section 2(a)(3) หากรางนี้ไดถูกตรา
ขึ้นเปนกฎหมาย ยอมทําใหปญหาการพิสูจนในประเด็นดังกลาวนี้หมดไป

3.3.5 สิทธิของผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

จากที่ไดกลาวไวขางตน  คําพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาไดมีการยอมรับวาสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการสามารถที่จะไดรับความคุมครองใน The Lanham Act เพราะสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการสามารถทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายไดนั่นเอง  ดังนั้น การปรับบทกฎหมาย
ใด ๆ กับขอเท็จจริงในคดีสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็ใหนําเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเครื่อง
หมายในกฎหมายฉบับดังกลาวมาใช       ดวยเหตุนี้ การไดรับความคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ โดย The Lanham Act ซ่ึงเปนกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางจะมีมากหรือนอยยอมขึ้น
อยูกับวาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับดังกลาวหรือไม  ซ่ึงก็คือการจดทะเบียนนั่น
เอง

3.3.5.1 สิทธิท่ีไดรับการจดทะเบียน

                                                          
132 Ibid.
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ตามบทบัญญัติใน The Lanham Act สิทธิของผูที่ไดรับการจดทะเบียนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ กับ USPTO ไมวาจะไดรับการจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก 
(Principal Register) หรือการจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) ผูเปนเจาของในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวยอมมีสิทธิดังตอไปนี้

(1) การใชสัญลักษณ  ® หรือสัญลักษณอ่ืน ๆ Section 29 ไดบัญญัติวา  
เครื่องหมายที่จดทะเบียนสามารถใชสัญลักษณใดสัญลักษณหนึ่งดังตอไปนี้บนเครื่องหมาย  (i) 
Registered in U.S. Patent and Trademark Office หรือ (ii) Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. หรือ (iii) ®   
สําหรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการอาจใชวา “The trade dress of the enclosed product is a 
federally registered trademark”133  ใหปรากฎบนหีบหอบรรจุภัณฑหรือรูปรางของสินคาก็ได  เพื่อ
แสดงใหเห็นวา สินคาภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดรับการคุมครองอยางเต็มที่ตาม
กฎหมาย

(2) การจดทะเบียนถือเปนการประกาศถึงสิทธิในความเปนเจาของในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ  (Construction Notice)  ตาม Section 22 (ใชไดเฉพาะในการจด
ทะเบียนหลัก (Principal Register)) อันหมายความวา ผูใชคนหลังจะไมสามารถพนความรับผิดจาก
การละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดแมจะอางวาตนไมรูถึงการมีอยูกอนของสิทธิของผู
จดทะเบียน134

(3) การจดทะเบียนถือเปนหลักฐานเบื้องตน (prima facie evidence) ที่แสดง
วาสวนประกอบของสินคาหรือบริการมีลักษณะครบถวนตามที่กฎหมายตองการตาม Sections 7(b) 
และ 33(a) (ใชไดเฉพาะในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register))  เมื่อเปนเชนนี้ ทําใหภาระการ
พิสูจนในสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนจะเปนของผูละเมิดสวนประกอบของสิน

                                                          
133 Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, 

“Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton 
LLP, p.51.

134 Ibid.
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คาหรือบริการที่จะตองพิสูจนวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการพิพาทไมไดมีลักษณะที่จะได
รับความคุมครองตามกฎหมาย135

(4) การมีฐานะที่ไมสามารถถูกโตแยงได (Incontestable) ของสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่ไดรับการจดทะเบียนตั้งแต 5 ปขึ้นไปตาม Sections 15 และ 33(b) (ใชได
เฉพาะในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register))  กลาวคือ ภายหลัง 5 ปนับตั้งแตวันจดทะเบียน 
ผูจดทะเบียนสามารถที่จะขอให USPTO ประกาศวาการจดทะเบียนนี้เปนการจดทะเบียนที่ไม
สามารถถูกเพิกถอนได (Section 15) อันทําใหการจดทะเบียนในสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ดังกลาวนั้นกลายเปนหลักฐานที่แนนอนหรือเปนบทสรุป (conclusive evidence) ของความสมบูรณ
ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นตามกฎหมาย (Section 33(b)) แตอยางไรก็ดี หากมีการ
โตแยงในสถานะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวภายหลัง 5 ปนับแตวันจดทะเบียน
ก็สามารถทําได  แตตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเรื่องการฉอฉลหรือหลอกลวงการจดทะเบียน (fraud) 
หรือมีการเพิกถอนสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยผูจดทะเบียน (abandonment) หรือบน
หลักที่เที่ยงธรรม (equitable principles) ซ่ึงรวมถึงการละเลยไมใชสิทธิเปนเวลานานเกินควร 
(laches) หลักกฎหมายปดปาก (estoppel) และหลักการนิ่งเฉย (acquiescence) เปนตนตาม Section 
33(b)(1)-(8)

(5) หามการนําเขาซ่ึงสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาหรือบริการคลายกับ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จดทะเบียนตาม Section 42

(6) ในกรณีที่มีการฟองรองเรื่องละเมิดตอศาลและโจทกไดพิสูจนถึงการ
กระทําละเมิดของจําเลยตอศาลตาม Section 32  โจทกมีสิทธิที่จะไดกําไรทั้งหมดหรือบางสวน 
(profit) ของจําเลยที่ไดจากการกระทําละเมิดตาม Section 35(a)

(7) ในคดีละ เมิด  โจทกยั งสามารถที่ จะได รับค าสินไหมทดแทน  
(compensation) จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (actual damages) ตาม Section 35(a)

                                                          
135 Ibid.
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(8) นอกจากนี้ โจทกยังมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายทั้งหลายที่ตนไดเสียไปจาก
การดําเนินการตามกฎหมาย (legal proceedings) ในการฟองรองปองกันการละเมิดสิทธิในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการของตนตาม Section 35(a)

(9) โจทกมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายที่ระบุไวในขอ (6) – (8) เพิ่มขึ้นเปนสาม
เทา (treble damages) หากจําเลยไดละเมิดและใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการในทางการคา
ตามที่ไดบัญญัติไวใน Section 32(1)(a)136  ตาม Section 35(b)

(10) โจทกมีสิทธิขอที่จะใหมีการนําสง (deliver up) และทําลายสินคาละเมิดที่
อยูในความครอบครองของจําเลย เชน ฉลาก หีบหอ ส่ือโฆษณา รวมตลอดจนถึงอุปกรณที่ใชทํา 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการละเมิดขึ้นตาม Section 36

(11) โจทกมีสิทธิที่จะไดรับคาทนายความ (attorney’s fee) ในการตอสูฟองรอง
ปองกันสิทธิในสวนประกอบของสินคาหรือบริการจดทะเบียนของตนตาม Section 35(b)

(12) โจทกมีสิทธิจะขอใหศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการของจําเลยไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดตาม Section 37

(13) โจทกมีสิทธิที่จะดําเนินคดีอาญาตอผูที่มีเจตนาหรือพยายามที่จะเคลื่อน
ยายหรือจัดการใด ๆ แกสินคาหรือบริการโดยใชเครื่องหมายที่ปลอมบนหรือเกี่ยวเนื่องกับสินคา
หรือบริการตาม Criminal Provisions of The Trademark Counterfeiting Act of 1984 (18 U.S.C.A. § 
2320)137

                                                          
136 Section 32(1) : “Any person who shall, without the consent of the registrant-

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation 
of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of 
any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to 
cause mistake, or to deceive; or….”

137 § 2320 Trafficking  in Counterfeit Goods or Services
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3.3.5.2 สิทธิท่ียังไมไดรับการจดทะเบียน

(1) ในกรณีที่มีการฟองรองเร่ืองละเมิดตอศาลและโจทกไดพิสูจนถึงการ
กระทําละเมิดของจําเลยตอศาลตาม Section 32  โจทกมีสิทธิที่จะไดกําไรทั้งหมดหรือบางสวน 
(profit) ของจําเลยที่ไดจากการกระทําละเมิดตาม Section 35(a)

(2) ในคดีละ เมิด  โจทกยั งสามารถที่ จะได รับค าสินไหมทดแทน  
(compensation) จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจรงิ (actual damages) ตาม Section 35(a)

                                                                                                                                                                      
(a) Whoever intentionally traffics or attempts to traffic in goods or services 

and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services shall, if an 
individual, be fined not more than $250,000 or imprisoned not more than five years, or both, and, 
if a person other than an individual, be fined not more than $1,000.000.  In the case of an offense 
by a person under this section that occurs after that person is convicted of another offense under 
this section, the person convicted, if an individual, shall be fined not more than  $1,000.000 or 
imprisoned not more than fifteen years, or both, and if other than an individual, shall be fined not 
more than $5,000.000.

(b) ………..
(c) All defenses, affirmative defenses, and limitations on remedies that 

would be applicable in an action under the Lanham Act shall be applicable in a prosecution under 
this section. In a prosecution under this section, the defendant shall have the burden of proof, by a 
preponderance of the evidence, of any such affirmative defense.

(d) (2) the term “traffic” means transport, transfer, to otherwise dispose of, 
to another, as consideration for anything of value, or make or obtain control of with intent so to 
transport, transfer, or dispose of;

(3) the term “Lanham Act” means the Act entitled “An Act to provide 
for the registration and protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of 
certain international conventions, and for other purpose”, approved July 5,1946;……”
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(3) นอกจากนี้ โจทกยังมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายทั้งหลายที่ตนไดเสียไปจาก
การดําเนินการตามกฎหมาย (legal proceedings) ในการฟองรองปองกันการละเมิดสิทธิในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการของตนตาม Section 35(a)

(4) โจทกมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายที่ระบุไวในขอ (1) – (3) เพิ่มขึ้นเปนสาม
เทา (treble damages) หากจําเลยไดละเมิดและใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการในทางการคา
ตามที่ไดบัญญัติไวใน Section 32(1)(a) ตาม Section 35(b)

(5) โจทกมีสิทธิขอที่จะใหมกีารนําสง (deliver up) และทําลายสินคาละเมิดที่
อยูในความครอบครองของจําเลย เชน ฉลาก หีบหอ ส่ือโฆษณา รวมตลอดจนถึงอุปกรณที่ใชทํา 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการละเมิดขึ้นตาม Section 36

(6) โจทกมีสิทธิที่จะไดรับคาทนายความ (attorney’s fee) ในการตอสูฟองรอง
ปองกันสิทธิในสวนประกอบของสินคาหรือบริการจดทะเบียนของตนตาม Section 35(b)

(7) โจทกมีสิทธิที่จะดําเนินคดีอาญาตอผูที่มีเจตนาหรือพยายามที่จะเคลื่อน
ยายหรือจัดการใด ๆ แกสินคาหรือบริการโดยใชเครื่องหมายที่ปลอมบนหรือเกี่ยวเนื่องกับสินคา
หรือบริการตาม Criminal Provisions of The Trademark Counterfeiting Act of 1984 (18 U.S.C.A. § 
2320)  ไมวาเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะไดจดทะเบียนหรือไม  
เพราะกฎหมายตองการเพียงแควา เครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ถูกลอก
เลียนนั้นไดมีการใชในทางการคาแลวเทานั้นก็พอ

3.4  ประเทศสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร  แมไมปรากฎวามีการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการไวในบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับใดเลย ตั้งแตกฎหมายฉบับแรกที่มี
ขึ้นเมื่อป 1875   ที่ไดบัญญัติใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Trade Marks Registration Act) 
และกฎหมายฉบับตอ ๆ มาจนถึงป 1994    แตการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการก็ไดปรากฎขึ้นในหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ซ่ึงเปนหลักกฎหมายของ 
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Common Law (เปนหลักกฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลและไดมีการพัฒนาจนกลายเปน
บรรทัดฐานที่นํามาใชสืบเนื่องกันไป)   ซ่ึงหลักการดังกลาวก็ยังนํามาใชไดอยูจนถึงปจจุบัน  และ
เมื่อกฎหมายเครื่องหมายการคาของสหราชอาณาจักรไดมีการแกไขและไดบัญญัติเปนกฎหมายฉบับ
ใหมที่มีความแตกตางจากกฎหมายฉบับเดิมโดยยอมรับใหมีการจดทะเบียนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ และใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการเชนเดียวกับเครื่องหมายการ
คาจดทะเบียน กฎหมายฉบับใหม คือ Trade Marks Act 1994  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้นับวาเปนกฎหมาย
ฉบับแรกที่กอใหเกิดความชัดเจนในการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดย
ตัวบทกฎหมายนับตั้งแตที่มีกฎหมายเครื่องหมายการคามา

3.4.1   กฎหมายที่ใหความคุมครอง

• TRADE  MARKS  ACT  1994

รางกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับนี้ไดรับการเสนอตอ House of Lords และมีการ
พิจารณารอบแรกเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2536  ตอมา 21 กรกฎาคม 2537 ก็ไดรับการตราเปนกฎหมาย
เครื่องหมายการคาและมีผลบังคับใชเมื่อ 31 ตุลาคม 2537 โดยในอารัมภบทของกฎหมายฉบับ      
ดังกลาวไดระบุถึงจุดมุงหมายที่ไดมีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาวา  (1) เพื่อเปนบทบัญญัติที่นํา
ไปใชกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระบบใหม  (2) เพื่อการบังคับใช Council Directive 
89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531   (3) เพื่อจัดใหมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ Community Trade 
Mark ตาม Council Regulation (EC) 40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536  (4) กฎหมายฉบับนี้มีผลใช
บังคับกับ Madrid Protocol 1989 ที่สหราชอาณาจักรเปนสมาชิกดวย ซ่ึงโปรโตคอลดังกลาวเปน
โปรโตคอลที่เกี่ยวกับวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับระหวางประเทศ และ (5) ใหมี
ผลบังคับใชกับบทมาตราในอนุสัญญากรุงปารีส138

การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเครื่องหมายการคาป 1994 ฉบับนี้ของสหราชอาณาจักร  สืบ
เนื่องจากวาสหราชอาณาจักรเปนประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรจึงตองกระทําการ
แกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาใหมีความสอดคลองกับบทบัญญัติที่ไดมีการกําหนดขึ้นโดยคณะที่

                                                          
138 Michael  Edenborough, Intellectual Property Law, First  Edition (Cavendish 

Publishing Limited : London, 1995), p.303.
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ปรึกษาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2531 ที่เรียกวา Council Directive ที่ 89/104/EEC
เพื่อใหเกิดความกลมกลืนระหวางกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสมาชิกอื่นในยุโรปดวย 
โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและสิทธิที่ไดรับจากการจดทะเบียน  
เพราะพบวาในระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเองก็ยังมีความแตกตางในระบบเครื่องหมายการคา  
ซ่ึงความแตกตางนี้อาจเปนการขัดขวางตอการคาและจุดมุงหมายที่สําคัญในเรื่องการเปนตลาดเดียว 
(single market) ของยุโรป  Directive จึงเปนสิ่งจําเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวเปน
จริงได  ดังนั้น สมาชิกของยุโรปจึงมีภาระหนาที่ที่จะตองนํา Directive นี้ไปบังคับใชเปนกฎหมาย
ภายใน  ดวยเหตุนี้ สหราชอาณาจักรจึงไดมีการรับเอา Directive ดังกลาวไปบังคับใชใน Trade 
Marks Act 1994 แบบคําตอคําโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกฎหมายสารบัญญัตทิี่เกี่ยวกับการ    
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน Part I ของพระราชบัญญัติดังกลาว139  เพราะในระหวางที่มีการ
พิจารณาของรัฐสภา  รัฐบาลไดปฏิเสธในการแกไขใด ๆ ที่แตกตางจากคําที่ปรากฎใน Directive 
เพื่อหลีกเลี่ยงขอขัดแยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  Directive ดังกลาว  
ดังนั้น การนํา Directive ไปใชแบบคําตอคํา140 จึงถูกนํามาใชและยังเปนการสะดวกทั้งในการบัญญัติ
กฎหมาย การตีความและการบังคับใชกฎหมายดังกลาวตาม European Court of Justice หรือ ECJ
ดวย141

เมื่อเปนเชนนี้ทําใหบทบัญญัติใน Trade Marks Act 1994 นี้จึงมีความแตกตางจาก             
บทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับอ่ืน ๆ ของสหราชอาณาจักรอยางมากจนไมอาจนํา
หลักการในคดีกอน ๆ โดยสวนใหญมาใชได เพราะหลักการดังกลาวเปนหลักการตามบทบัญญัติ
เดิมที่มีการตีความกฎหมายโดยศาลสหราชอาณาจักรที่ไมไดมีการคํานึงถึงเจตนาหรือจุดประสงค
ของการทําใหตลาดยุโรปเปนตลาดเดียวเชนอยางที่ปรากฎใน Directive  ดังนั้น การตีความใน Trade 
Marks  Act  1994  ตอไปนี้จึงตองมีการตีความโดยคํานึงถึงเจตนาดังกลาวดวย และการวินิจฉัยคดี
ตลอดจนคําพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการคาตามกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับดังกลาว
ของศาลสหราชอาณาจักรจะตองยึดถือแนวคําวินิจฉัยของ  ECJ   ที่ไดมีการวินิจฉัยไปแลวเปน

                                                          
139 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-5.
140 Michael  Edenborough, Intellectual Property Law,  p.304.
141 ตอไปนี้เรียกวา “ECJ”
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สําคัญ142  แตอยางไรก็ดี ในระหวางที่ยังไมมีคําวินิจฉัยของ ECJ ในปญหาใดที่จะนําไปใชเปน
บรรทัดฐานได  การตีความของศาลใน Trade Marks Act 1994 นี้ก็สามารถมาจาก 2 แหลงคือ

(1) จากคําตัดสินในคดีกอน ๆ ที่ไดมีการวินิจฉัยตามกฎหมายเกา  เพราะแมจะมีการ
แกไขกฎหมายแลว แตหลักการบางอยางของเครื่องหมายการคาที่ปรากฎในคํา   
ตัดสินก็ยังสามารถที่จะนํามาใชได เชน การวินิจฉัยเร่ืองความคลายคลึงกนัจนกอ
ใหเกิดความสับสนหลงผิด เปนตน  แตการนําหลักดังกลาวมาใชก็ไมควรนํามาใช
อยางกวางขวางจนไมมีขอจํากัด หรือจนไมไดคํานึงถึงหลักการของการบัญญัติ 
Trade Marks Act 1994 และ

(2) จากเหตุการณ (events) ที่ทําใหมีการผานกฎหมายฉบับนี้โดยใหพิจารณาตั้งแต
เหตุการณที่เกิดขึ้นตั้งแตป 1980   จนถึงป 1994   กลาวคือ  ตั้งแตเวลาที่มีการจัด
เตรียมรางฉบับแรกของ  Directive  ของสหภาพ      ยุโรปจนถึงเมื่อรางกฎหมายอยู
ในขั้นตอนของรัฐสภา143

ในสวนของวิทยานิพนธฉบับนี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะการแกไข Trade Marks Act 1994 ใน
ประเด็นเรื่องบทบัญญัติที่ใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเทานั้น เพราะเปนสวนที่มีความ
เกี่ยวของกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะไดรับการ
คุมครองตาม Trade Marks Act 1994 โดยการจดทะเบียนหรือไม

3.4.2 ประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการท่ีพึงไดรับความคุมครอง

กอนที่จะมาทําการศึกษาถึงประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะไดรับการ
คุมครองตาม Trade Marks Act  1994   ผูเขียนใครขอพิจารณาถึงเรื่องเครื่องหมายที่พึงไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายฉบับดังกลาวเสียกอน

                                                          
142 Ibid.
143 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-5.
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Section 1(1) (มาตรานี้เหมือนกับ Article 2 ใน Directive) ไดใหคําจํากัดความของคําวา 
“เครื่องหมายการคา (trademark)” ไววา

“สัญลักษณใด ๆ ที่สามารถแสดงออกมาโดยการเขียนได ซ่ึงสัญลักษณดังกลาวทําใหสินคา
หรือบริการของคนหนึ่งตางจากสินคาหรือบริการของอีกคนหนึ่งได

เครื่องหมายการคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจจะประกอบขึ้นจากคํา (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบ 
ตัวอักษร ตัวเลขหรือรูปรางของสินคาหรือหีบหอบรรจุภัณฑของสินคาดังกลาว”144

แมคําจํากัดความนี้จะเปนคําจํากัดความที่กวาง  แตก็ไดอธิบายชัดเจนถึงหนาที่พื้นฐานของ
เครื่องหมายการคาไววา เครื่องหมายการคาจะตองมีหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือ
บริการ และแสดงใหเห็นความแตกตางของสินคาหรือบริการที่มีเครื่องหมายหนึ่งออกจากสินคา
หรือบริการที่มีเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งได  ดังนั้น ส่ิงใดที่สามารถทําหนาที่ดังกลาวก็อาจ
เปนเครื่องหมายการคาตามกฎหมายฉบับนี้ได

จากคําจํากัดความขางตนแสดงใหเห็นวาเครื่องหมายการคาจะตองประกอบไปดวยเงื่อนไข 
3 ประการคือ (1) ส่ิงนั้นจะตองเปนสัญลักษณ (sign)  (2) สัญลักษณนั้นจะตองสามารถบรรยายหรือ
อธิบายออกมาโดยการเขียนได (graphically) และ (3) สัญลักษณดังกลาวจะตองสามารถทําใหสินคา
หรือบริการที่มีสัญลักษณนั้นแตกตางจากสินคาหรือบริการที่มีสัญลักษณอ่ืน145

(1) การเปนสัญลักษณ (sign) ของเครื่องหมายการคา

ในการเปนสัญลักษณนี้ไมไดถูกจํากัดวาเปนอะไรหรือส่ิงใด  ดังนั้น จึงเปนอะไร  
ก็ได  ส่ิงนั้นก็ถือเปนสัญลักษณตามความหมายในมาตรานี้  ดังเชนที่ระบุไวในรายงานเกี่ยวกับ

                                                          
144 Section 1(1) “In this Act  a “trade mark” means any sign capable of being  represented 

graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of 
other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal 
names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.”

145 Ibid., p.26-10.
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นโยบายที่ตีพิมพโดยรัฐบาลเพื่อนําไปพิจารณาในรัฐสภาตอไป (White Paper) ที่ไดกลาวถึงการ
บัญญัติกฎหมายฉบับนี้วา คําวา “สัญลักษณ (sign)” ในมาตรานี้มีความประสงคที่จะใหมีการตีความ
อยางกวางมากกวาการตีความอยางแคบ  และการที่ใชคํานี้ใน Trade Marks Act 1994  ก็เพราะวา
ตองการใหคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา (trade mark)” มีความยืดหยุน (flexible) และ
เปดกวาง (open-ended) ไมจํากัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เพราะคําดังกลาวตลอดจนความหมายของคํา  
ดังกลาวนั้นจะตองสามารถนําไปใชกับการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต  การทําให
กฎหมายเครื่องหมายการคาสามารถปรับใหเขากับสถานการณตาง ๆ ที่เปล่ียนไปนั้นไดจึงเปน
เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้146

ในอนุมาตรา 1 วรรค 2 ที่ไดใหชนิดของสัญลักษณที่มักมีการใชใหเปน         
เครื่องหมายการคาอยูบอยครั้ง  เชน คํา (words) นั้นเปนเพียงการบัญญัติเปนตัวอยางเทานั้น ไมได
จํากัดเพียงแคส่ิงที่ใหไว  ดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ของศาลที่จะทําการชี้ขาดวาสี หรือสัญลักษณที่
แสดงถึงเสียง กล่ิน และรส  จะไดรับการคุมครองอยางเปนเครื่องหมายการคาไดหรือไม  หาก
สัญลักษณดังกลาวทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคาได147  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเสียง กล่ิน  
รสไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะที่จะเปนสัญลักษณได และทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายได  
เสียง กล่ิน รส ก็พึงที่จะไดรับความคุมครองเชนกัน

(2) บรรยายหรือแสดงออกมาใหเห็นโดยการเขียนได (represented graphically)

เงื่อนไขประการนี้ของการเปนเครื่องหมายการคาเปนการบัญญัติขึ้นมาเพื่อการนํา
ไปใชในทางปฏิบัติโดยแท ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ในทางทฤษฎีการเปนเครื่องหมายการคาของ
สัญลักษณใด เงื่อนไขประการเดียวที่ตองการคือตองสามารถทําหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิด
ของสินคาหรือบริการของเจาของหนึ่งจากสินคาหรือบริการของเจาของอีกรายได เชนอยางโดยนัย
ของรายงานเกี่ยวกับนโยบายที่ตีพิมพโดยรัฐบาลเพื่อนําไปพิจารณาในรัฐสภาตอไป (White Paper) 
ที่ไดระบุไวแตเพียงวา “สัญลักษณที่ทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคาในตลาดการคา  
สัญลักษณนั้นยอมมีฐานะเปนเครื่องหมายการคา”  (if a sign functions in the market place as a 

                                                          
146 Ibid., p.26-11.
147 Michael  Edenborough, Intellectual Property Law,  p.308.
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trade mark, it is to be regarded as a trade mark)148  แตเมื่อระบบการจดทะเบียนในสิทธิใดเปนการ
จดทะเบียนเพื่อใชอางสิทธิโดยชอบของตนตอผูอ่ืน  การอางสิทธินี้ก็ควรที่จะมีไดเฉพาะแตที่
ขอบเขตแหงสิทธิของตนนั้นปรากฎอยางชัดเจนเทานั้น  ดวยเหตุนี้ ในทางกฎหมายจึงตองการที่จะ
ใหเครื่องหมายการคาถูกกําหนดไวในทางหนึ่งทางใดที่จะทําใหทั้งผูเปนเจาของการจดทะเบียน 
และบุคคลใดก็ตามที่สนใจสามารถสืบคนไดวาเครื่องหมายการคานั้นคืออะไร มีลักษณะเปนอยาง
ไร  และในอีกทางหนึ่งนั้นก็คือ การกําหนดใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะตองแสดง
ลักษณะของเครื่องหมายใหออกมาในรูปของการเขียนได ไมวาจะดวยภาพหรือตัวอักษรหรือส่ิงอื่น
ใดก็ตาม  (graphical representation of the trade mark)  แมวาทางดังกลาวจะไมใชเพียงทางเดียวที่
สามารถแสดงได  แตก็เปนทางที่งายที่สุดที่จะกระทํา  ซึ่งในอนาคตอาจมีวิถีทางอื่นที่จะนํามาใชได  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการในการเปลี่ยนแปลงเปนลําดับตอไป149

เหตุผลที่ใหมีการนําเรื่องการแสดงออกในรูปของการเขียนนี้มาใชเปนเงื่อนไขหนึ่ง
ของการเปนเครื่องหมายการคาก็เพราะ

1. เหตุผลดานความสะดวกในการจัดการ (administrative convenience) โดย
ระบบของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนจะตองถูก
บันทึกและเก็บไวในรูปแบบที่ผูใดก็ไดสามารถเขาไปหาไดงายและรวดเร็ว  ซ่ึงเมื่อพิจารณาใน
ระบบการจดทะเบียนทุกระบบแลวจะตองอาศัยการบันทึกที่มีการแสดงออกเปนลายลักษณอักษร
หรือการเขียนหรือเปนภาพประกอบดวยทั้งสิ้น  ยกตัวอยางเชน คํา ภาพ แผนภูมิที่สามารถพิมพหรือ
แสดงใหเห็นบนจอภาพได  แมแตในกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐที่โดยเนื้อแทแลวเปนสิ่งที่เกี่ยว
กับแนวคิดที่ไมมีรูปรางหรือสัมผัสไมได (intangible concepts)  แตโดยระบบของการจดทะเบียน
สิทธิบัตรก็กําหนดใหการประดิษฐนั้นตองแสดงออกใหเห็นเปนคํา เปนภาพหรือเปนแผนภูมิก็ได
เพื่อที่จะทําใหเขาใจและเห็นภาพในสิ่งประดิษฐนั้น  เครื่องหมายการคาก็มีลักษณะดังกลาวเชนเดียว
กัน

2. เหตุผลดานความแนนอน (certainty)   สืบเนื่องจากเหตุผลดานความสะดวก
ในการจัดการขางตน เมื่อมีการใหจดทะเบียน ประเด็นสําคัญคือ ส่ิงที่บันทึกในทะเบียนนั้นไดมีการ

                                                          
148 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-13.
149 Ibid., p.26-13 – 26-14.



213

ชี้บอกอยางนาเชื่อถือ (reliable indication) ถึงขอบเขตของการจดทะเบียนของผูเปนเจาของถึงสิ่งที่
นํามาจดทะเบียนนั้นแกบุคคลใดก็ตามที่ตองการคนหาหรือสืบคนดูหรือไม  ยกตัวอยางเชน  เสียงที่
บันทึกลงไปอยูในระดับใด  และผูสืบคนสามารถทําซ้ําซึ่งเสียงนั้นไดอยางไร หรือกล่ินที่บรรจุลงไป
จะบรรจุลงไปดวยภาชนะแบบใด เมื่อบรรจุแลวกล่ินจะระเหยไปหรือไม เปนตน  ปญหาตาง ๆ 
เหลานี้จึงเปนปญหาในดานการจัดการทั้งสิ้น ระบบการจดทะเบียนดวยการแสดงโดยการเขียนหรือ
เปนลายลักษณอักษรหรือภาพนี้จึงเปนระบบที่สามารถรับมือกับเครื่องหมายการคาชนิดตาง ๆ ได
อยางแนนอน

3. เหตุผลดานความคุนเคย (familiarity)  โดยปกติเครื่องหมายการคาจะมี
ลักษณะที่สามารถถูกพบเห็น ไมวาจะโดยการพิมพหรือประทับบนฉลาก โดยเฉพาะบนหีบหอหรือ
บนสินคา  ดวยเหตุนี้  เครื่องหมายการคาจึงมีความเชื่อมโยงทางกายภาพกับตัวสินคา  ดังนั้น เครื่อง
หมายการคาจึงตองสามารถเปนสิ่งที่เห็นได150

(3) ความสามารถที่ทําใหสินคาหรือบริการที่มีสัญลักษณนั้นแตกตางจากสินคาหรือ
บริการที่มีสัญลักษณอ่ืน (capable of distinguishing)

เงื่อนไขประการนี้เกี่ยวกับการเปนลักษณะที่แทจริงของเครื่องหมายการคา (nature 
of the mark) นั้นเอง กลาวคือ ความสามารถในการเปนสิ่งเชื่อมโยงในจิตใจของผูบริโภคกับสินคา
หรือบริการของผูเปนเจาของ (หรือผูไดรับอนุญาต) ที่แมจะมีหรือไมมีการใชมากอน  สัญลักษณ   
ดังกลาวก็ตองมีเงื่อนไขประการสําคัญนี้จึงจะสามารถไดรับความคุมครอง

ลักษณะของสัญลักษณที่ไมมีความสามารถดังกลาวนี้ไดบัญญัติไวใน Section 3 (1)
(b),(c) และ (d)151  แมวาลักษณะของสัญลักษณที่ขอจดทะเบียนจะไมสามารถแสดงลักษณะ          

                                                          
150 Ibid., p.26-14.
151 Section  3(1) : The following shall not be registered—

(a)……..
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may 

serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, 
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บงเฉพาะไดหรือมีลักษณะตามที่ไดบัญญัติไวในมาตราดังกลาว  แตสัญลักษณนั้นก็จะไมถูกปฏิเสธ
จากการจดทะเบียนไปเสีย  หากตอมาสามารถแสดงใหเห็นไดวามีลักษณะบงเฉพาะที่เปนผลมาจาก
การใชสัญลักษณนั้นกับสินคาหรือบริการกอนที่จะมายื่นขอจดทะเบียนตาม  Section 3 (1) 
paragraph 2152

ในการไดรับความคุมครองของสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยการจดทะเบียนนี้  
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับการจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาตาม Trade Marks 
Act 1994 จะมีสิทธิเชนเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น  อยางไรก็ดี  แมในคําจํากัดความของคําวา 
“เครื่องหมายการคา (trade mark)” ใน Section 1(1) จะจํากัดถึงการแสดงออกของเครื่องหมายวาจะ
ตองสามารถถูกนํามาบรรยายโดยการเขียนหรือเปนลายลักษณอักษรใหเห็น  แตก็ไมไดเปนปญหา
อยางใดกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  เพราะสวนประกอบของสินคาหรือบริการทุก
ประเภทสามารถแสดงออกไดตามเงื่อนไขอยูแลว

สําหรับในสวนของการแยกประเภทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยการจด
ทะเบียน ผูเขียนเห็นวาไมมีการกลาวไวเปนอยางใดใน Trade Marks Act 1994 เพราะสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการตาง ๆ ไมมีการยอมรับใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคา
ฉบับกอนป 1994  แตอยางใด   แตที่พบก็คือ การไดรับความคุมครองอยางในฐานะที่ไมไดรับการ
จดทะเบียนภายใตหลักการลวงขาย (passing off) มากกวา  เนื่องจากหลักการดังกลาวไมไดระบุช้ีชัด
ถึงส่ิงใดที่จะสามารถไดรับความคุมครองหรือไมเชนอยางในกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับกอน
ป 1994  แตกลับเปนการครอบคลุมทุกสิ่งที่ถูกทําใหเสียหายในคานิยมทางการคาหรือ goodwill จาก
การสรางความสับสนหลงผิด   แตทั้งนี้ แมจะมี Trade Marks Act 1994 แลว หลักการลวงขายก็ไม

                                                                                                                                                                      
value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering 
of services, or other  characteristics of goods or services,

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have 
become customary in the current language or in the bona fide and 
established practices of the trade.

152 Section 3(1) paragraph 2 : Provided that, a trade mark shall not be refused registration 
by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has 
in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.



215

ไดถูกละทิ้งไปเชนอยางหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับ
กอนป 1994  เพราะใน Section 2(2)  ไดระบุไวอยางชัดแจงวา “การดําเนินการใด ๆ ที่เปนการปอง
กันหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดในเครื่องหมายการคาที่ไมไดรับการจดทะเบียนภาย
ใตกฎหมายฉบับนี้ไมสามารถกระทําได  แตการดําเนินการดังกลาวจะไมถูกกระทบกระเทือนหาก
เปนการดําเนินการภายใตหลักกฎหมายเรื่องลวงขาย”153  ดวยเหตุนี้ ทําใหหลักการเรื่องลวงขายที่
ศาลไดนํามาใชกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ นับตั้งแตอดีตกาลจนมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย 
ๆ ยังสามารถนํากลับมาใชกับคดีที่เกิดขึ้นไดตอไป  ยกตัวอยางเชน  คดีระหวาง Lever และ 
Goodwin (ค.ศ.1887)154  จําเลยไดลอกเลียนหีบหอสบูของโจทกทั้งดานวัสดุการใช  แบบหีบหอและ
ตัวพิมพ เพื่อนําไปใชกับสินคาของตน ศาลจึงสั่งใหจําเลยระงับการใชหีบหอดังกลาว หรือในคดี
ระหวาง Elliot และ Hodgson (ค.ศ.1902)155  ศาลไดมีคําสั่งใหจําเลยระงับการขายซิการที่มีรูปราง
คลายซิการของโจทก  เพราะรูปรางซิการของโจทกนั้นมีความเปนเอกลักษณ (unique) และไมมี
ลักษณะดานการใชงานหรือดานสุนทรียภาพ  หรือในคดีระหวาง Mr. Submarine และ Voultsos 
(ค.ศ.1977)156  โจทกไดดําเนินการเปดเฟรนไชสขายแซนดวิชบนบารที่มีถึง 80 สาขาภายใตช่ือ “Mr. 
Submarine”            ซ่ึงมีสถานที่ที่มีการตกแตงเปนแบบเฉพาะของตนเอง          จําเลยซึ่งเปนผูไดรับ
เฟรนไชสของโจทกมากอนไดเปดแซนดวิชบารของตนเองโดยไดตกแตงคลายกับแซนดวิชบารของ
โจทก  และไดขายภายใตชื่อวา  “Mrs.  Submarine”  และ  “ Ace Submarine”  ซ่ึงชื่อดังกลาวมี
ลักษณะตัวอักษรคลายกับของโจทกอีกเชนกัน ศาลจึงมีคําสั่งหามจําเลยใชคําวา “Mr.” หรือ “Mrs.”  
กับคําวา “Submarine” และหามนําการตกแตงรานของโจทกมาใชดวย เพราะการตกแตงดังกลาว
เปนการตกแตงที่มีลักษณะบงเฉพาะ  และในคดีระหวาง Knott  และ  Morgan  (ค.ศ.1836)157  ศาล
ตัดสินวา จําเลยลวงขายตอช่ือและภาพลักษณบนรถโดยสารของโจทก  ตลอดจนชุดฟอรมพนักงาน
ดวย  ดังนั้น  จําเลยจึงถูกหามไมใหใชชื่อและภาพลักษณดังกลาว เปนตน

                                                          
153 Section 2(2) : No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement 

of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing 
off.

154 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-off, p.438.
155 Ibid., p.442.
156 Ibid., p.448.
157 Ibid., p.449.
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ดังนี้ จึงเห็นไดวา  ส่ิงใดที่อยูภายใตหลักเกณฑเร่ืองการลวงขาย  ส่ิงนั้นก็จะไดรับการ      
คุมครองภายใตหลักเกณฑนั้นดวย  โดยหลักกฎหมายเรื่องนี้ไมไดมีการกําหนดวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการจะตองมีลักษณะเชนไรในทางกายภาพ  กลาวคือไมไดกําหนดวาตองมีลักษณะ
เปนหีบหอหรือรูปรางเทาน้ัน  เพียงแตตองการองคประกอบดานการสรางความสับสนหลงผิด 
(misrepresentation)  ในสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มี goodwill ของผูอ่ืนจนกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูเปนเจาของนั้น  ซ่ึงหลักเกณฑเร่ืองการลวงขายนี้จะขอกลาวตอไปในหัวขอ 3.4.4

3.4.3 การจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

ภายใต Trade Marks Act 1994  การจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการตลอด
จนเครื่องหมายการคาที่อยูในคํานิยามของ Section 1(1)  จะมีความแตกตางจากการจดทะเบียนใน
กฎหมายฉบับกอน  กลาวคือ  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติใหมีการจดทะเบียนเพียงประเภทเดียวเทานั้น  
ไมมีการแบงแยกเปน  Part A  และ  Part  B  อยางในกฎหมายฉบับเดิมอีกแลวที่เนนการมีลักษณะ
บงเฉพาะเปนเกณฑวา เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะบงเฉพาะเพียงใด  หากมีมากก็ถือวาอยู
ใน Part A  หากเพียงแตมีความสามารถที่จะแสดงลักษณะบงเฉพาะไดแตตองอาศัยระยะเวลาหนึ่งก็
อยูใน Part B158   การจดทะเบียนประเภทเดียวใน Trade Marks Act 1994  นี้ไดบัญญัติไวใน Section 
1(1) ที่วา “……..capable of distinguishing…”  กลาวคือ เครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคา
หรือบริการนั้นมีเพียงการแสดงความสามารถที่จะทําใหเกิดความแตกตางกับเครื่องหมายหรือสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการอื่นไดก็พอ ยังไมตองถึงขนาดที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองมาตั้งแต
สรางขึ้นมาก็ไดเชนอยางเครื่องหมายที่เปนรูปประดิษฐ เปนตน

การมีคุณลักษณะนี้ของเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการจะเกี่ยวของกับ
ลักษณะโดยแทจริงของเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นวามีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงจิตใจของผูบริโภคมาสูสินคาหรือบริการของตนไดหรือไม159   การพิจารณานี้จะ
ตองมีการพิจารณาถึงเงื่อนไขใน Section 3 ควบคูไปดวย โดยเฉพาะในอนุมาตรา (1)(b), (c) และ (d)
ที่ระบุไววา    เครื่องหมายหนึ่ง ๆ   จะตองไมมีลักษณะเล็งถึงลักษณะของสินคาหรือบริการ  จึงจะ

                                                          
158 David I. Bainbridge, Intellectual Property, Third Edition (Pitman Publishing, London : 

1996), pp.435 & 440.
159 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-11.
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จดทะเบียนได  แตอยางไรก็ดี  ใน Section 3 (1) paragraph 2 ก็ไดระบุตอไปอีกวาหากเครื่องหมาย
หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการตามอนุมาตราดังกลาวไดมีการใชในทางการคาจนเกิด
ลักษณะบงเฉพาะขึ้นมา เครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นก็สามารถจด
ทะเบียนได

3.4.4 คุณลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หรือหลักกฎหมาย
ของสหราชอาณาจักรนั้นแบงออกไดเปน 2 จําพวก ไดแก  จําพวกที่ไดรับการจดทะเบียนตาม Trade 
Marks Act 1994 และจําพวกที่ไมไดจดทะเบียนไมวาดวยเหตุผลใดตามหลักการลวงขาย  เหตุที่ตอง
มีการคุมครองแยกตางหากจากกันเปนเพราะวา  เดิมกฎหมายเครื่องหมายการคาของ                
สหราชอาณาจักรนั้นไมไดใหการยอมรับในสวนประกอบของสินคาหรือบริการบางประเภทอยาง
เปนเครื่องหมายการคา เชน สี รูปรางของสินคา หีบหอบรรจุภัณฑ กล่ิน เสียงหรือส่ิงที่ใชในทางการ
คา เปนตน  แตเมื่อผูเปนเจาของสามารถสรางคุณลักษณะของสิ่งดังกลาวใหมีลักษณะเฉพาะจนมีคา
นิยมในทางธุรกิจ อันเปนเหตุใหผูอ่ืนนําไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจนเกิดความเสียหายแกตน  
ทําใหกฎหมายตองหาหนทางอื่นที่จะนํามาใหความคุมครองได  ซ่ึงโดยระบบของกฎหมายของ      
สหราชอาณาจักรแลวก็คือการนํากฎหมาย Common Law มาใช อันไดแก หลักกฎหมายลวงขาย 
(passing off) นั่นเอง เราจึงตองทําการพิจารณาถึงหลักเกณฑดังกลาวของศาลที่นํามาใชกับคดีที่เกิด
กับสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไมอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายสารบัญญัติเชน
อยาง Trade Marks Act 1994 ดวย

3.4.4.1 ตาม  Trade Marks Act 1994

สวนประกอบของสินคาหรือบริการใดที่มีคุณลักษณะตาม Section 1(1) ของ Trade 
Marks Act 1994 หมายความวาเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่สามารถรับจดทะเบียนได 
และสามารถไดรับความคุมครองอยางเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนตาม Section 9  อันมีผลให
ผูเปนเจาของสามารถฟองรองเพื่อปองกันการกระทําใดที่เปนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา
หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการจดทะเบียนของตนตามที่ไดบัญญัติไวใน Section 10 ดังนั้น  
เราจึงตองมาพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ฉบับนี้ควรจะมีลักษณะใดบาง
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(1) ลักษณะบงเฉพาะตาม Section 3(1)160

Section 3(1) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่ไม
สามารถรับจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้ไดแก

(a) สัญลักษณที่ไมอยูในคําจํากัดความใน Section 1(1) กลาวคือ เปน
สัญลักษณที่ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสินคาหรือบริการออกจากสินคาหรือ
บริการภายใตสัญลักษณของอีกคนหนึ่งได

(b) เครื่องหมายที่ขาดคุณสมบัติดานบงเฉพาะ  กลาวคือ  เปนเครื่องหมายที่
ไมมีลักษณะในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการได การใชคําวา “distinctive  
character” ในอนุมาตรานี้ หมายถึงคุณลักษณะบงเฉพาะทั้งในตัวเองและที่ไดมาจากการใชหรือทั้ง
สองอยาง

                                                          
160 Section 3(1) : The following shall not be registered—

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
(c) trade marks which consist exclusively of sings or indications 

which may serve, in trade, to designate the kind, quality, 
quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time 
of production of goods or of rendering of services, or other 
characteristics of goods or services,

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications 
which have become customary in the current language or in the 
bona fide and established practices of the trade:

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue 
of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact 
acquired a distinctive character as a result of the use made of it.
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(c) เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยายถึงคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ 
หรือที่เรียกวา descriptive mark  คุณลักษณะที่วานี้อาจเปนชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงคของ
การใช คุณคา แหลงกําเนิดทางภูมิศาสตร  เวลาที่ผลิตสินคาหรือเสนอบริการ  แตคุณลักษณะ        
ดังกลาวนี้จะตองมีปรากฎทั้งเครื่องหมาย (wholly descriptive)  จึงจะเปนเครื่องหมายที่ไมอาจรับ  
จดทะเบียนได  เพราะกฎหมายใชคําวา  “exclusively”  หากคุณลักษณะดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของเครื่องหมาย    ยังไมถือวาเครื่องหมายดังกลาวมีคุณลักษณะบรรยายถึงคุณสมบัติของสินคาหรือ
บริการในอันที่จะปฏิเสธไมรับจดทะเบียน แมเครื่องหมายทั้งเครื่องหมายจะมีลักษณะบรรยายถึง 
สินคาหรือบริการ  หากผูขอพิสูจนไดวาเครื่องหมายดังกลาวไดมีการใชจนกระทั่งทําหนาที่อยางเปน
เครื่องหมายได เครื่องหมายดังกลาวก็สามารถรับจดทะเบียนไดตาม Section 3(1) paragraph 2  แต
อยางไรก็ดี บางเครื่องหมายแมจะมีการพิสูจนถึงการใชเครื่องหมายเพื่อแสดงการมีลักษณะบงเฉพาะ
ในปริมาณที่มากเทาใดหรือมีการใชนานเทาใดกับสินคาหรือบริการ  แตก็ไมไดทําใหลักษณะใน
อนุมาตรานี้หายไป ทําใหเครื่องหมายดังกลาวไมอาจใหบุคคลใดมีสิทธิแตเพียงผูเดียว บุคคลใด
สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายตนก็ได

ในอนุมาตรานี้อาจถือไดวา ไมถูกจํากัดเพียงแคเฉพาะการบรรยายถึง    
คุณลักษณะของสินคาหรือบริการในประเภทที่กลาวขางตนเทานั้น  แตอนุมาตราดังกลาวยังบัญญัติ
ไวอยางกวางวา  “คุณลักษณะอื่นของสินคาหรือบริการ” (other characteristics of goods or services)  
ซ่ึงการบัญญัติไวเชนนี้ ทําใหการปฏิเสธรับจดทะเบียนในสัญลักษณใด ๆ ดวยเหตุผลใหม ๆ เปนไป
ไดงายขึ้น  แตเหตุผลดังกลาวจะตองสอดคลองกับการปฏิเสธสัญลักษณเพราะการมีลักษณะอื่นที่
กลาวขางตนดวย คือการบรรยายถึงคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ  ยกตัวอยางเชน  คําวา “Ogen” 
ใชสําหรับผลเมลอน  คําดังกลาวนี้ถูกปฏิเสธเพราะเปนชื่อเรียกชนิดตาง ๆ ของ Ogen หรือหัวจุกสี
ทอง (gold cap) รูปรางและสีของหัวจกุเปนสิ่งสามัญที่ใชกับขวดวิสกี้ หรือ คําวา “QuickSlim” เปน
การบรรยายถึงผลที่จะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ เปนตน161

(d) สัญลักษณที่ถูกนําไปใชจนกลายเปนประเพณี  แมวาจะมีการนําไปใช
โดยสุจริตก็ตาม  ยกตัวอยางเชน  ดาว 5 ดวงที่ใชกับบรั่นดีหรือการบริการโรงแรม หรือพวงองุนที่
ใชกับไวน เปนตน  หากเปนการใชแตเฉพาะสัญลักษณดังกลาว  สัญลักษณดังกลาวยอมตองหามมิ
ใหรับจดทะเบียน  แตหากปรากฎวามีสัญลักษณอ่ืนที่มีคุณลักษณะบงเฉพาะประกอบดวย  

                                                          
161 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-21.
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สัญลักษณทั้งหมดดังกลาวนั้นก็ไดรับการจดทะเบียน เพราะกฎหมายใชคําวา “exclusively”  ซ่ึง
สัญลักษณที่มีลักษณะตามอนุมาตรานี้ ผูใดก็สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งในเครื่องหมายของตน
ไดเพราะไมมีใครสามารถถือเปนสิทธิแตเพียงผูเดียว162

อนึ่ง  แมโดยลักษณะของสัญลักษณตามขอ (b), (c) และ (d) ขางตน  จะไมมี
คุณลักษณะบงเฉพาะในตัวเองทันที  แตก็สามารถรับจดทะเบียนไดหากไดมีการพิสูจนการใชใน
สัญลักษณดังกลาวจนสาธารณชนเกิดความเชื่อมโยงระหวางสินคาหรือบริการกับสัญลักษณนั้นได 
หรือที่เรียกวา  คณุลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใชตาม Section 3(1)  paragraph 2   แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้น  หลักฐานที่นํามาแสดงการใชนี้ แมจะเปนหลักฐานที่ชวยในการพิสูจนวาสัญลักษณดังกลาว
ทําหนาที่ของการเปนเครื่องหมาย  แตในบางครั้ง การมีหลักฐานดังกลาวก็ไมเพียงพอ จะตองคํานึง
ถึงลักษณะของเครื่องหมาย  สินคาหรือบริการที่นําเครื่องหมายไปใช และการใชเครื่องหมายดัง
กลาวดวย163

สําหรับภาระการพิสูจนการใชในคดีแพง  Section 100164 ไดบัญญัติวาเปนหนาที่
ของผูเปนเจาของในการแสดงวาเครื่องหมายจดทะเบียนของตนไดมีการใชบนสินคาหรือบริการ

(2) ไมเปนคุณลักษณะที่ตองหามใน Section 3(2)

คุณลักษณะนี้ใชกับเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  
ประเภทรูปราง (shape) กลาวคือ สินคาที่อยูในหีบหอบรรจุภัณฑและที่อยูในรูปรางสามมิติ165 (เนื่อง
จากมาตรานี้ไดเทียบเคียงมาจากกฎหมายเครื่องหมายการคาของกลุมประเทศเบเนลักซ ซ่ึงเมื่อ 16 
ธันวาคม 2534 ไดมีคําตัดสินโดย Benelux Court of Justice ในคดี Burberry วารูปรางตามมาตรานี้

                                                          
162 Ibid., p.26-20 – 26-21.
163 Ibid., p.26-22.
164 Section 100 : If in any civil proceedings under this Act a question arises as to the use 

to which a registered trade mark has been put, it is for the proprietor to show what use has been 
made of it.

165 Charles  Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World (May, 
1996) : 31.
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เปนรูปรางสามมิติเทานั้น   ไมใชรูปรางสองมิติอยางเชน ตาราง Burberry (Burberry check) แมวา
รูปรางสามมิติสามารถถูกถายทอดใหเห็นเปนภาพสองมิติไดก็ตาม166)

คุณลักษณะในมาตรานี้เปนคุณลักษณะตามที่บัญญัติไวใน Article 3(1)(e)  
ของ Directive 89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 และ Article 7(1)(e) ของ Regulation (EC) 
40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2536  โดยมีตนแบบมาจากกฎหมายเครื่องหมายการคาของกลุมประเทศ
เบเนลักซ  (Benelux Trademark Law) ที่ยังเปนตนแบบของบทบัญญัติในอีกหลาย ๆ มาตราของ
กฎหมายเครื่องหมายการคาของกลุมประเทศยุโรปนี้ดวย การนํากฎหมายของกลุมประเทศเบเนลักซ
นี้มาเปนตนแบบเพราะเห็นวากฎหมายของกลุมประเทศนี้มีความเปนหนึ่งเดียว โดยมีการประสาน
ความแตกตางของระบบกฎหมายเครื่องหมายการคาในกลุมประเทศนี้ใหมีลักษณะอยางเดียวกัน 
ตลอดจนมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไปในทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพดวย แมจะมีการ   
แกไขครั้งลาสุดเมื่อป 1971   ก็นับวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่มีความทันสมัยที่สุดในยุโรป 
ดวยเหตุนี้ ทําใหกลุมประเทศยุโรปไดนํามาเปนแบบอยางในการบัญญัติกฎหมายของตนขึ้นมาเพื่อ
มาบังคับใชกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป167   สําหรับการตีความหรือการนําไปปรับใชกับ
เครื่องหมายการคาของประเทศยุโรป จะตองนําการตีความในกฎหมายเครื่องหมายการคาของกลุม
ประเทศเบเนลักซมาเทียบเคียงและปรับใชดวยเชนกัน168

เมื่อสหราชอาณาจักรเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหราชอาณา
จักรจึงไดมีการนําเอาบทบัญญัติใน Directive และ Regulation ขางตนมาใช  โดยไดบัญญัติไวใน 
Section 3(2) อันวาดวยเร่ืองเหตุแหงการปฏิเสธไมรับจดทะเบียน

                                                          
166 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-23.
167 Abbe E.L. Brown, “The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the 

Principles of Statutory Interpretation”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles 
from EIPR and Ent.L.R., (Sweet & Maxwell, London : 1998), p.14.

168 Benoit  Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade 
Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and 
Ent.L.R., p.354.
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เดิมนั้น กฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับกอนป 1994 ของสหราชอาณาจักร
ไมใหความคุมครองในรูปรางของสินคา ไมวาในรูปใด ๆ ไมมีขอยกเวน  เนื่องจากการใหความ    
คุมครองรูปรางของสินคาอาจทําใหเกิดการผูกขาดทางการคาโดยอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือไดดัง
ที่ House of Lords ไดกลาวไวในคดี Coca-Cola เมื่อป 1986   ซ่ึงเปนคดีที่มีการรองขอจดทะเบียนรูป
รางขวด Coca-Cola แตไดถูกปฏิเสธ169  แตเมื่อรูปรางของสินคามีบทบาทสําคัญเปนลําดับถัดมาวา
สามารถทําหนาที่ใหผูบริโภคทราบวา รูปรางนั้นบงบอกถึงแหลงกําเนิดหรือผูเปนเจาของ  การให
ความคุมครองในรูปรางดังกลาวในฐานะเครื่องหมายจดทะเบียนก็ไมควรที่จะถูกขัดขวางอีกตอไป   
ดวยเหตุนี้  ใน Directive และ Trade Marks Act 1994 จึงไดหาความสมดุลระหวางการจดทะเบียน
ในรูปรางที่ทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคากับการผูกขาดรปูรางของสินคาหรือภาชนะที่ไมมีเหตุผล
อันสมควรที่จะถูกจํากัดลง  ทางหนึ่งที่ทําไดคือ คําจํากัดความในคําวา “เครื่องหมายการคา” ใน 
Section 1(1) ที่ตองการใหรูปรางของสินคาหรือหีบหอตองมีลักษณะที่แสดงความแตกตางกับรูปราง
อ่ืนได      จึงจะถือวาเปนเครื่องหมายการคาตามกฎหมายฉบับนี้  และอีกทางหนึ่งก็คือขอจํากัดใน
รูปรางของสินคาที่จะไดรับการจดทะเบียนที่ไดบัญญัติไวใน Section 3(2) ที่จะกลาวตอไป170

สําหรับเบื้องหลังทางกฎหมายของการบัญญัติขอจํากัดนี้ในกฎหมายเครื่องหมาย
การคาของกลุมประเทศเบเนลักซก็คือ ขอจํากัดดังกลาวปองกันการใหความคุมครองที่เกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกันระหวางระบบเครื่องหมายการคาระบบหนึ่ง กับระบบสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการออก
แบบอีกระบบหนึ่ง  ในคําตัดสินของ Benelux Court of Justice ไดมีการระบุไวอยางชัดแจงวา 
เจตนารมณของผูบัญญัติกฎหมายก็คือ ไมเห็นดวยที่จะใหมีการดูแลหรือคุมครองรูปรางจาก
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่แตกตางกัน  แตยอมใหความคุมครองผูแขงขันในตลาดการคาในการ
ใชรูปรางลักษณะเฉพาะและใชสัญลักษณที่เหมือนหรือคลายกันอยางอิสระเพื่อใหสินคาของเขานั้น
มีราคาหรือมีคณุคาเพิ่มมากขึ้น171

Section 3(2) ไดบัญญัติวา “A sign shall not be registered as a trade mark if it 
consists exclusively of”     การใชคําวา “exclusively” นี้ ทําใหแปลความไดวา  เครื่องหมายที่เปน
รูปรางจะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนก็ตอเมื่อรูปรางดังกลาวเปนรูปรางที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

                                                          
169 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-22.
170 Ibid., p.26-22 – 26-23.
171 Charles  Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.32.
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ตามที่ไดระบุใน Section 3(2)(a) – (c)  แตหากเปนเพียงแคสวนของรูปรางนั้นตกอยูในลักษณะ     
ดังกลาวจะไมถือวารูปรางทั้งหมดนั้นมีลักษณะตองหามมิใหรับจดทะเบียน  ถาเกิดกรณีผูอ่ืนมาทํา
ซํ้าในสวนนี้ของรูปรางโดยไมไดรับอนุญาตก็ไมถือวาเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาในรูปราง 
จดทะเบียนนี้  ทั้งนี้หมายความวาในสวนที่ถูกนําไปทําซํ้านี้ไมไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอื่น172

ลักษณะของรูปรางที่ไมไดรับการจดทะเบียนไดแก

(1) รูปรางของสินคาจะตองเปนผลจากลักษณะธรรมดาของสินคาเอง  (the shape 
which results from the nature of the goods themselves) ยกตัวอยางเชน เครื่องหมายรูปราง           
ผลเลมอนใชกับสินคาที่เปนผลเลมอน173

ในกฎหมายเครื่องหมายการคาของกลุมประเทศเบเนลักซไดบัญญัติไวคลายคลึง
กับลักษณะดังกลาววา “the shapes which are imposed by the nature of the products”  และไดให
เหตุผลของการบัญญัติลักษณะของรูปรางชนิดนี้วา “ผูใดไมอาจกําหนดขอจํากัดในทางการคาหรือ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใชรูปรางได หากรูปรางดังกลาวเปนรูปรางที่จําเปนอยางยิ่งตอการผลิต
หรือจัดจําหนายของสินคา” (one cannot impose on the industry or the trade restrictions on the use 
of a shape which is indispensable to the manufacture or the distribution of a product)174  ซ่ึง
ลักษณะจําเปนของรูปรางนี้จะพบในรูปรางที่มีลักษณะพื้นฐาน (basic shapes) เชนรมหรือกระเปา
ถือ175 หรือกลองใสไข เพราะสินคาดังกลาวทําใหนึกถึงรูปรางหรือภาชนะของสินคานั้นวาจะตองมี
ลักษณะเชนไร และดวยเหตุที่การมีรูปรางพื้นฐานนี้ ทําใหมีการนําไปใชอยางกวางขวางโดยผูคาราย

                                                          
172 Ibid.
173 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-23.
174 Benoit  Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade 

Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and 
Ent.L.R., p.359.

175 Charles  Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.33.
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อ่ืน จึงเปนผลทําใหไมเกิดการมีลักษณะบงเฉพาะของรูปรางดังกลาว ไมวาจะใชไปนานสักเพียงใด 
ก็ตาม176

(2) รูปรางของสินคาที่เปนสิ่งจําเปนตอการไดมาซ่ึงผลลัพธดานเทคนิคการ
ทํางาน (the shape of goods which is necessary to obtain a technical result)

รูปรางลักษณะนี้เปนรูปรางที่เอื้อตอการทํางาน (functional) โดยตรง ยกตัวอยาง
เชนรูปรางของลอที่มีลักษณะกลมเพื่อใชในการหมุนหรือกล้ิง177  หรือรูปรางของภาชนะหรือขวดที่
ใสของเหลว  ชองหรือรูในภาชนะเปนสวนที่ทําใหของเหลวสามารถออกจากภาชนะได ซ่ึงโดยปกติ
จะออกมาจากดานบนของภาชนะอันแสดงถึงการทํางานของชองหรือรูกับภาชนะทั้งหลายที่ใสของ
เหลว  ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญจําเปนที่ไมควรใหผูใดมีสิทธิแตเพียงผูเดียวจนกอใหเกิดการผูกขาด  
ดังนั้น ความจําเปนของรูปรางที่วานี้จึงอยูท่ีการไมมีรูปรางอื่นใดมาใชเพื่อทดแทนได แตหากมี     
รูปรางอื่นที่สามารถใหผลไดเชนเดียวกัน  ชองหรือรูในภาชนะที่อยูสวนบนของขวดก็ไมถือวาเปน
สวนจําเปนตอการไหลของของเหลวอีกตอไป ดวยเหตุนี้จึงสามารถไดรับการคุมครอง178  หรือใน
คดีระหวาง Lego และ Blomson (วันที่ 14 ธันวาคม 2536) ที่ศาลชั้นตนในกรุง Haarlem ในประเทศ
เบลเยี่ยมไดวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปรางตัวตอสามมิติ LEGO ตามกฎหมายเครื่องหมายการคาในกลุม
ประเทศเบเนลักซ   ซ่ึงขอเท็จจริงในคดีมีอยูวา Lego ไดยื่นเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะเปนรูปราง
สามมิติของตัวตอไวมากมายในกลุมประเทศเบเนลักซ และ Blomson ไดทําการลอกเลียนรูปราง   
ตัวตอดังกลาวของ Lego   Lego จึงฟองตอศาล และ Blomson ไดยกเร่ืองความเปนโมฆะของรูปราง 
Lego ดังกลาวมาตอสูวาเปนรูปรางที่แสดงถึงลักษณะธรรมดาของตัวตอ จึงควรที่จะถูกเพิกถอนจาก
ทะเบียนเครื่องหมายการคา  ศาลไดวินิจฉัยวา  เมื่อโดยปกติ  รูปรางของตัวตอมักจะปรากฎอยูในรูป
สามมิติมุมฉากและหรือเปนลูกบาศก  ซ่ึงเปนรูปแบบธรรมดาของเลนแบบตัวตอ  แตไมได      
หมายความวาจะไมมีรูปแบบอื่นที่จะเขาไปเพิ่มเติมรูปแบบธรรมดานี้ใหมีความแตกตางออกไปจาก
ของ Lego ได  การพัฒนาระบบการสรางตัวตอแบบอื่น ๆ จึงยอมเกิดขึ้นได เพราะไมมีความจําเปน
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Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and 
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177 David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-23.
178 Charles  Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.33.
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ใดที่จะตองลอกเลียนแบบตัวตอของ Lego179  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  รูปรางตัวตอของ Lego ไมได
เปนรูปรางที่มีความจําเปนตอการใชงาน แตยังมีรูปรางอีกหลากหลายที่จะใหเลือกใชเพื่อนํามาตอ
ขึ้นเปนของเลน180

ในการพิจารณาไมรับจดทะเบียนตามขอจํากัดนี้จะตองปรากฎวารูปรางที่จําเปน 
ตอการใชงานนั้นเปนรูปรางทั้งหมด (as a whole)181  ของสินคาหรือหีบหอที่นํามาขอจดทะเบียน  
ไมใชเพียงบางสวนเทานั้น  เพราะถาเปนเพียงบางสวน  รูปรางดังกลาวยังไมถือวามีคุณลักษณะตอง
หามนี้ เนื่องจากการมีรูปรางบางสวนที่เปนส่ิงจําเปนตอการใชงานจะมีผลตอขอบเขตของการ      
คุมครองเครื่องหมายตามกฎหมายเทานั้น  ไมไดมีผลถึงการรับจดทะเบียน182

(3) รูปรางที่ใหคุณคาสําคัญแกสินคา (the shape which gives substantial value to 
the goods)

การบัญญัติใหรูปรางลักษณะนี้ไมสามารถจดทะเบียนไดก็เพราะตองการที่จะไมให
เกิดการเรียกรองจากผูเปนเจาของในการไดรับความคุมครองรูปรางเดียวจากทั้งกฎหมายเครื่องหมาย
การคาและกฎหมายลิขสิทธิ์และหรือแบบผลิตภัณฑจดทะเบียน มิฉะนั้นแลว รูปรางดังกลาวจะ
แสดงใหเห็นถึงสวนที่มีประโยชนดานการทํางาน (utilitarian value) ของสินคามาเปนตัวดึงดูดความ
สนใจในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคมากกวาการแสดงถึงแหลงกําเนิดของสินคาของรูปราง183  
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ยกตัวอยางเชน ชุดบานแบบจําลองทําดวยเครื่องเคลือบดินเผาที่มีทั้งหมด 45 ช้ิน (a set of 45 
miniature china houses) ซ่ึงคุณคาที่สําคัญหรือที่เปนตัวดึงดูดความสนใจของแบบบานนี้คือความ
สวยงามของรูปราง184 หรือเคกแชแข็งที่เรียกวา VIENNETTA ของยูนิลิเวอรที่พิพาทกับ Iglo-Ola v. 
Compina (8 พฤศจิกายน 2536)  ศาลไดตัดสินวาสาธารณชนไมไดซ้ือเคกแชแข็งจากรูปราง  แตซ้ือ
เพราะรสชาติของเคก  ดวยเหตุนี้แสดงใหเห็นวารูปรางภายนอกของสินคาไมไดเปนสิ่งบงชี้ใน    
คุณคาของสินคานั้น  รูปรางภายนอกของเคกจึงสามารถรับจดทะเบียนได185

Benelux Court of Justice ไดวินิจฉัยถึงรูปรางประเภทนี้ไวในคดี  Burberrys I เมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2532 เปนคดีแรกวาขอจํากัดนี้ควรนําไปใชในกรณีที่วา หากรูปรางภายนอกและ
รูปแบบของสินคามีผลทําใหเกิดลักษณะดานสุนทรียภาพตอสินคา ซ่ึงลักษณะดังกลาวทําใหเกิด  
ผลกระทบที่สําคัญตอราคาตลาด  รูปรางดังกลาวก็ไมควรไดรับการจดทะเบียน  แตหากราคาตลาด
นั้นเกิดขึ้นจากชื่อเสียงของรูปรางในฐานะที่เปนสัญลักษณที่มีลักษณะเฉพาะตัวรูปรางดังกลาวก็ไม
ตกอยูในขอจํากัดนี้186

ศาลฎีกาเนเธอรแลนดไดนําหลักการในคดี Burberrys I ไปใชในคดีระหวาง 
Smiths Food และ Red Mill (21 เมษายน 2532) วาสวนที่ดึงดูดใจใหผูซ้ือซ้ือบิสกิตและขนมขบเคี้ยว
ก็เพราะรสชาติและความกรอบ  ไมใชเพราะการมีรูปรางหอยของบิสกิต187

หากจะพิจารณาถึงรูปรางของขวด Coca-Cola กับขอจํากัดนี้จะเห็นไดวารูปราง
ของขวดไมไดแสดงใหเห็นคุณคากับตัวสินคาแตอยางใด  ส่ิงที่ทําใหเกิดคุณคาในตัวสินคาก็คือ    
รสชาติของน้ําอัดลมในขวดมากกวา และการที่รูปรางของขวดมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ก็เพราะคานิยม  (goodwill)  ที่มีมากในรูปรางขวดที่ถูกนําไปใชแพรหลายจนมีช่ือเสียงไปทั่วโลก     

                                                          
184 Charles  Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.34.
185 Ibid.
186 Ibid.
187 Ibid.
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ดังนั้น การนําคานิยมในรูปรางของสินคาไปใชเพิ่มคุณคาทางพาณิชยในตัวสินคาจึงไมไดเปน      
ผลลัพธที่เกิดจากการที่รูปรางนั้นมีคุณคาตอตัวสินคา188

จะเห็นไดวาขอจํากัดดานการจดทะเบียนในรูปราง (shape) ทั้ง 3 ประการขางตน
เปนขอจํากัดที่ตองการขัดขวางการใชอํานาจผูกขาดที่มีมากเกินไปทางรูปราง  เพราะการใหความ 
คุมครองโดยเครื่องหมายจะเปนการใหความคุมครองอยางมีระยะเวลาไมจํากัด  สิทธิแตเพียงผูเดียว
ก็จะมีอยูตลอดไปอยางไมจํากัดเชนกันตราบเทาที่มีการตออายุสิทธิ189  ซ่ึงการใหอํานาจแกผูเปน  
เจาของอยางเต็มที่ไมมีขอจํากัดใด ๆ ยอมเปนการทําลายเจตนารมณของการมีกฎหมายที่ตองการ  
คุมครองประโยชนของสาธารณชนเปนสําคัญ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการคาในกลุมประเทศ      
ยุโรป

3.4.4.2 ตามหลักการลวงขาย (Passing off)

หลักกฎหมายเรื่องลวงขายและกฎหมายเครื่องหมายการคาเปนกฎหมายที่มีความ
คลายคลึงกันเพราะมีหลักการพื้นฐานเดียวกันในเรื่องการปองกันการกอใหเกิดความสับสนหลงผิด 
แตโดยหลักกฎหมายเรื่องลวงขายจะเปนหลักกฎหมายละเมิดที่ใหความคุมครองกวางกวากฎหมาย
เครื่องหมายการคา  ยกตัวอยางเชน  วิธีการทางธุรกิจ  (business models)  GET-UP  กลยุทธทางการ
ตลาด (marketing strategy)  การโฆษณาชื่อหรือสัญลักษณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องหมายที่ไม
ไดรับการจดทะเบียนตาม Trade Marks Act 1994 ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน ยังไมมีการยื่นขอ
จดทะเบียนหรือยื่นแลวแตถูกปฏิเสธจากการจดทะเบียนเพราะไมมีคุณลักษณะตามกฎหมาย เครื่อง
หมายดังกลาวก็จะไดรับความคุมครองตามหลักกฎหมายนี้190ดังที่ Section 2(2)191 ของ Trade Marks 

                                                          
188 Benoit  Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade 

Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and 
Ent.L.R., p.364.

189 Ibid., pp.364 & 358.
190 David  I. Bainbridge, Intellectual Property, p.484.
191 Section 2(2) : No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement 

of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing 
off.
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Act 1994 ไดบัญญัติไว เพราะสิ่งเหลานี้มีความเกี่ยวของกับคานิยมหรือ goodwill ทางธุรกิจที่หลัก
กฎหมายลวงขายใหความคุมครองในคานิยมดังกลาวเปนสําคัญ  ผูเปนเจาของคานิยมถือวาเปนผูมี
สิทธิทางทรัพยสิน (property right) ในชื่อเสียง (reputation) หรือ คานิยม (goodwill) ที่ไดมาจากการ
ใชช่ือ เครื่องหมายหรือ GET-UP ในทางการคา  ไมใชเปนการไดสิทธิในชื่อ เครื่องหมาย GET-UP 
นั้น192  ดังนั้น การทําใหช่ือเสียงหรือคานิยมของธุรกิจผูอ่ืนเกิดความเสียหายโดยใชช่ือ เครื่องหมาย 
GET-UP ที่มีความคลายคลึงกันเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนจากการทําใหสาธารณชน
หรือผูบริโภคเกิดความสับสนนั้น ถือวาเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน ซ่ึงผูเปน
เจาของมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากกฎหมาย  แตอยางไรก็ดี แมการใหความคุมครองตามหลัก
กฎหมายลวงขายจะเปนการใหความคุมครองในคานิยมทางธุรกิจของผูเปนเจาของเปนสําคัญ  แต
การพิจารณาการใหความคุมครองก็ตองคํานึงถึงผูบริโภคดวย  เพราะถือวาการหลอกลวงผูบริโภค
เปนผลกระทบที่ไดจากการทําใหผูเปนเจาของเสียหายในชื่อเสียงหรือคานิยมทางธุรกิจนั้น193

องคประกอบของการพิสูจนการลวงขาย

องคประกอบที่จะกลาวตอไป 5 ประการนี้เปนองคประกอบที่วางไวโดย Lord 
Diplock และ Lord Fraser ในคดีระหวาง Erven Warnink B.V. และ J. Townend & Sons (Hull) Ltd. 
หรือที่เรียกวา Advocaat Case  (ค.ศ.1979) เพื่อเปนหลักเกณฑที่ใชในการพิสูจนใหเห็นวาการ
กระทําที่จะถือวาเปนการลวงขาย จะตองแสดงใหศาลเห็นอยางไรบาง อนึ่ง แมกาลเวลาจะลวงเลย
มานาน  แตหลักเกณฑดังกลาวก็ยังคงเปนหลักเกณฑที่ใชอยูจวบจนถึงปจจุบัน194

(1) จะตองเปนการทําใหสับสนหลงผิด (there must be a misrepresentation)
 (2) การทําใหสับสนหลงผิดดังกลาวจะตองกระทําโดยผูคาในทางการคา (the 
misrepresentation must have been made by a trader in course of trade)

(3) การทําใหสับสนหลงผิดดังกลาวจะตองเปนการแสดงตอลูกคากลุมเปาหมาย
ของผูขายผูเปนเจาของสิ่งที่ถูกทําใหสับสนหลงผิดนั้น หรือตอลูกคาทั้งหมดที่บริโภคสินคาหรือ

                                                          
192 Ibid.
193 Ibid., p.485.
194 Rembert Meyer-Rochow, “Passing 0ff – Past, Present and Future”, The Trademark 

Reporter Vol. 84 : 43.
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บริการของผูเปนเจาของ (the misrepresentation must have been made to the trader’s prospective 
customers or to ultimate consumers of goods or services supplied by him)

 (4) การทําใหสับสนหลงผิดดังกลาวจะตองถูกคาดคะเนไดวาจะทําความเสียหาย
แกธุรกิจหรือคานิยมของผูขายอ่ืน ซ่ึงการคาดคะเนดังกลาวนี้เปนความเสียหายที่มีการคํานวณจาก
ผลท่ีตามมาลวงหนาอยางมีเหตุมีผล (the misrepresentation must be calculated to injure the 
business or goodwill of another trader (“calculated to injure” means in this sense that injury is a 
reasonably foreseeable consequence))  และ

 (5) การทําใหสับสนหลงผิดตองเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตามความเปนจริง
แกธุรกิจหรือคานิยมของผูคาขายท่ีเปนเจาของผูซ่ึงนําการกระทําดังกลาวมาสูศาล หรืออาจเปน
กรณีท่ีวา การทําใหสับสนหลงผิดจะกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจหรือคานิยมของผูคาขายที่เปน
เจาของผูซ่ึงนําการกระทําดังกลาวมาสูศาล  (the misrepresentation must cause actual damage to a 
business or goodwill of the trader by whom the action is brought  or in the case of a quia timet 
action, it must be probable that the misrepresentation will cause damage to a business or goodwill 
of the trader by whom the action is brought)195

จากองคประกอบทั้ง 5 ประการขางตน  สวนประกอบที่สําคัญในการลวงขายคือ 
การกระทําลวงขายจะตองเปนการทําใหสับสนหลงผิด (misrepresentation) จนเกิดความเสียหาย 
(damage) และตอคานิยมหรือ goodwill เทานั้น  องคประกอบภายในจิตใจของผูลวงขายไมเปนขอ
นํามาพิจารณาถึงความรับผิดนี้  ดังนั้น เจตนาเพื่อการหลอกลวง  การประสงครายหรือการละเมิด196

หรือแมแตเกิดจากความสุจริตใจของจําเลยก็ตาม197 จะไมถูกนํามาพิจารณาในคดีลวงขาย  เพราะการ
พิสูจนเร่ืองการลวงขายตองการเพียงแคเมื่อคานิยมหรือ goodwill ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของโจทกถูก
ทําใหเสียหายเนื่องจากจําเลยแสดงความบิดเบือนในแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการใหปรากฎ
บนสินคาหรือบริการนั้น ทําใหสาธารณชนหรือผูบริโภคสินคาหรือบริการดังกลาวซื้อสินคาหรือ
บริการไปเพราะการเขาใจที่บิดเบือนวาเปนของโจทก  การกระทําดังกลาวของจําเลยจึงควรถูก     
ขัดขวางเพื่อหยุดยั้งไมใหความเสียหายเกิดขึ้นกับโจทกมากไปกวาเดิม198  แตอยางไรก็ดี การพิสูจน

                                                          
195 Ibid.
196 Ibid., p.44.
197 David  I. Bainbridge, Intellectual Property, p.487.
198 Ibid., p.488.
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เจตนาหลอกลวงดังกลาวของจําเลยก็อาจมีประโยชนกับคดีลวงขายในแงที่วาเปนหลักฐานที่แนชัด
วาการหลอกลวงสาธารณชนจะเกิดขึ้นอยางแนนอน199

1. คานิยมหรือ goodwill

คานิยมหรือ goodwill ไดเปนที่ยอมรับมาชานานวาไดรับการคุมครองภายใตหลัก
กฎหมายเรื่องการลวงขาย  แตตองเกิดขึ้น ณ ประเทศที่ขอรับความคุมครอง  หากโจทกไมมีคานิยม
หรือ goodwill ในประเทศดังกลาว การดําเนินการเพื่อขอรับความคุมครองภายใตหลักกฎหมายนี้ก็
ย อมไมประสบความสําเ ร็ จ โดยไม ต อ งคํานึ งว า จําเ ลยไดทําก ารทําให สับสนหลงผิด  
(misrepresentation) จริง ๆ หรือไม200

Lord  Macnaghten ไดบรรยายถึงลักษณะของ goodwill ไววา “goodwill คือ       
ผลประโยชนและขอไดเปรียบของการมีช่ือเสียง การมีกิตติศัพท และมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจ  
goodwill เปนอํานาจดึงดูดที่นําไปสูธรรมเนียมปฏิบัติ  เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหธุรกิจทั้งหมดที่ไดกอตั้ง
มาเปนเวลานานแตกตางจากธุรกิจที่เพิ่งตั้งขึ้นใหมเมื่อคร้ังที่เร่ิมดําเนินการ…….อยางไรก็ดี การ
ขยายวงกวางหรือการกระจายอํานาจชักจูง อาจทําให goodwill เปนสิ่งที่มีคาขึ้นมา หากอํานาจดึงดูด
นั้นมีเพียงพอที่จะทําใหลูกคากลับมามองหาถึงแหลงกําเนิดของสินคาจากสิ่งที่ปรากฎ” (Goodwill is 
the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a business.  It is the 
attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes all old established 
business from a new business at its first start………However widely extended or diffused its 
influence may be, goodwill is worth nothing unless it has power of attraction sufficient to bring 
customers home to the source from which it emanates)201

ประเด็นเรื่องการมี goodwill นี้เปนปญหาขอเท็จจริงที่โจทกในแตละคดีตองทําการ
พิสูจน  ซ่ึงการแสดงความมีอยูของ goodwill นั้นจะตองแสดงตั้งแตระยะเวลาที่ไดมี goodwill      

                                                          
199 Rembert Meyer-Rochow, “Passing 0ff – Past, Present and Future”, The Trademark 

Reporter, p.49.
200 Ibid., p.45.
201 Ibid., p.46.
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จนกระทั่งถึงวันที่ที่ไดมีการฟองรองขึ้น202  หมายความวา goodwill ที่โจทกสรางสมมาไดมีมาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลวและในขณะที่ตนฟองรองอยู goodwill ดังกลาวก็ยังคงมีอยู  ซ่ึงการกระทําของ
จําเลยทําให goodwill ของโจทกเสียหายอันเปนเหตุใหโจทกตองนําคดีสูศาล

อนึ่ง การพิจารณาถึง  goodwill  นี้จะตองมีการพิจารณาถึงประเด็น  2  ประเด็น   
ตอไปนี้ดวย203

(i) ประเด็นเรื่องหลักดินแดน (territoriality) ที่โจทกตองแสดงใหเห็นวา 
goodwill ของตนนั้นมีอยูในเขตอํานาจศาลที่รองขอ  การมี goodwill ในเขตอํานาจศาลนี้ไมไดจํากัด
เพียงวาจะตองมีธุรกิจหรือกิจการตั้งอยูในเขตอํานาจดังกลาว  แตยังไดรวมถึงการมี goodwill ใน
ระดับสากล (international goodwill) ที่ธุรกิจไดขยายมาถึงในประเทศที่มีการขอใหคุมครองตาม
หลักการลวงขายดวย  เพราะในปจจุบัน การติดตอส่ือสารและการโฆษณาสามารถครอบคลุมไปได
ทั่วโลก จึงไมนาแปลกที่สินคาหรือบริการของประเทศถิ่นกําเนิดหนึ่งจะสรางคานยิมในสินคาหรือ
บริการของตนในอีกประเทศได ดังเชนในคดีระหวาง Pete Waterman และ CBS (ค.ศ.1993) โดย 
Browne-Wilkinson V.-C. ไดวางหลักวา (1) โดยหลักแลว  การมีอยูของ goodwill ในอังกฤษที่ติดอยู
กับสถานที่ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไมเปนหลักสําคัญของสิทธิที่จะขอรับความคุมครองภายใต
หลักการลวงขายอีกตอไป  ส่ิงที่ผูเปนโจทกจําเปนตองพิสูจนคือ การมีความสัมพันธในทางการคา
ในประเทศที่โดยปกตมิักจะประกอบไปดวยลูกคาที่สราง goodwill ใหกับธุรกิจ และการที่ goodwill 
นั้นไดถูกทําลายอันเนื่องจากการกระทําของจําเลยในประเทศ  (2) ส่ิงที่กลาวในขอ (1) ขางตนไมได
เปนอํานาจผูกมัดถึงผลที่วา การอางสิทธิของโจทกจะตองมีพื้นฐานมาจากการมี goodwill ในอังกฤษ  
แตหมายความวา (3) ลูกคาในประเทศจะตองมีอยูอยางเพียงพอที่จะทําใหมีการประกอบธุรกิจตอไป
ในประเทศ  ไมวาจะมีการตั้งสถานประกอบการและจะมีการใหบริการจากที่นี่หรือไมก็ตาม204

(ii) ประเด็นเรื่องการมีลักษณะบงเฉพาะ เครื่องหมายหรือส่ิงที่ขอรับความ       
คุมครองจะตองแสดงใหเห็นวามีความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะที่สามารถทําหนาที่ในการบงชี้ถึง
โจทกหรือคณะของโจทกโดยใช goodwill นั้น  ซ่ึงความยากจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายนั้นเปน 

                                                          
202 Ibid.
203 Ibid., pp.46-47.
204 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, pp.99-100.
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เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยายหรืออธิบายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ 
(descriptive mark)  แตอยางไรก็ดี  เมื่อเครื่องหมายมีลักษณะดังกลาว การพิสูจนวาเครื่องหมายมี
ลักษณะบงเฉพาะจากการใชก็สามารถกระทําได

อนึ่ง มีขอสังเกตอยูประการหนึ่งวา มักมีการใชคําวา “reputation” ปะปนกับคําวา 
“goodwill” อยูเสมอ เพราะทั้งสองคํานี้มีความใกลเคียงกัน  แตเมื่ออยูภายใตหลักการลวงขายแลว  
ส่ิงที่กฎหมายตองการคือ “goodwill”205 ดังนั้น แมจะมีการพิสูจนใหเห็นถึงความมีชื่อเสียงของ 
เครื่องหมาย  แตไมไดพิสูจนวาเครื่องหมายมีคานิยมในตัวธุรกิจแลว  เครื่องหมายดังกลาวก็ไมอาจ
ไดรับความคุมครอง206

คําวา “goodwill” หมายถึง “อํานาจดึงดูดที่นําไปสูธรรมเนียมปฏิบัติ” (the 
attractive force which brings in custom)  กลาวคือ goodwill จะเกี่ยวของโดยตรงกับการคาใน
อนาคตที่ธุรกิจคาดหวังไววาจะตองทําใหบรรลุผล ความคาดหวังของการขายสินคาในอนาคตจึง
เปนสิ่งที่มีคาหรือเปนทรัพยสินทางธุรกิจอยางเห็นไดชัด อันเปนการเพิ่มคุณคาในตัวธุรกิจนั้นเอง207  
ดังนั้น goodwill จึงถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งของผูเปนเจาของในทางกฎหมาย208ที่ผูเปนเจาของมี
สิทธิอยางเต็มที่ในทรัพยสินนี้ของตนเชนเดียวกับทรัพยสินชนิดอื่น

สวนคําวา  “reputation” เปนคําที่มีความเกี่ยวของกับความเปนที่รูจักของธุรกิจหรือ
สินคาตอกลุมลูกคา  และส่ิงที่สาธารณชนนิยมชมชอบมากกวาการที่ผูผลิตมีความโดงดังไดรับความ
นิยมชมชอบมากมายในกลุมลูกคาอันทําใหลูกคาซื้อสินคาของตน  ความโดงดังหรือการเปนที่รูจัก
นั้นไดนําไปสูการมี goodwill ดวย  ยกตัวอยางเชนในคดรีะหวาง  Anheuser-Busch Inc. และ 
Budejovicky Budvar  NP  โดยช่ือในทางการคา  Budweiser Budvar Brewery (ค.ศ.1984) เบียรชื่อ 
“Budweiser”      ผลิตโดยชาวอเมริกันซึ่งไดถูกนําไปขายในฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู
ในสหราชอาณาจักรเทานั้น     เบียรดังกลาวมีเพียงแตชื่อเสียงที่เปนที่นิยมมากโดยเฉพาะในหมู

                                                          
205 Ibid., p.50.
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208 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, p.50.
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ชาวบริติชที่เดินทางไปทองเที่ยวในสหรัฐอเมริกา  แตไมปรากฎวามี goodwill ในสหรัฐอเมริกาดวย  
ดังนั้น การขอรับความคุมครองภายใตหลักการลวงขายจึงตกไป209

อนึ่ง   แมความหมายของคําวา “goodwill” และ “reputation” จะมีความหมายตามที่
ไดกลาวไวขางตน  แตในหลักกฎหมายลวงขาย คําวา “reputation” สามารถเขามามีสวนเกี่ยวของได
ใน 3 ลักษณะคือ  (1) การพิสูจนถึงการทําใหสับสนหลงผิด (misrepresentation) ที่บอยครั้งมักจะมี
การกลาวถึงการเปนที่รูจักของสาธารณชนจํานวนมากถึงชื่อเสียงของเครื่องหมายโจทกที่มีความ   
บงเฉพาะ ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้เปนลักษณะสําคัญที่สุดที่ reputation มีบทบาทในหลักลวงขาย  (2) 
ความมีชื่อเสียงของโจทกจะไดรับการกระทบกระเทือน (suffer)  หากสินคาของจําเลยที่นําไป     
ลวงขายนั้นมีคุณภาพต่ํา   และ(3)  การมีอยูของชื่อเสียงอาจจะนําไปใชในการพิสูจนถึง goodwill  
ได210

2. การทําใหสับสนหลงผิด (misrepresentation)

การทําใหสับสนหลงผิดนี้เปนการกระทําที่เปนปจจัยสําคัญ (material) ในการฟอง
รองเร่ืองการลวงขาย เพราะจะตองมีการกระทําที่เกิดขึ้นจริง (real) และเกิดความเสียหายจริง 
(tangible risk of damage) แกผูเปนเจาของ211  ซ่ึงสิ่งที่ศาลตองการใหมีการพิสูจนคือ การแสดงความ
เปนไปไดอยางมากที่จะทําใหเกิดความสับสนในทางการคา (strong probability of confusion)  โดย
ไมตองถึงขนาดที่วาความสับสนหลงผิดนั้นไดเกิดขึ้นแลว  ในสวนของเจตนาของจําเลยในการ     
ทําใหสับสนหลงผิดนี้ไมไดมีการคํานึงถึงในการฟองรองคดีลวงขายเปนสําคัญ  ไมวาจะเปนการ  
ฉอฉล หลอกลวงหรือสุจริตก็ตาม ดังที่เรียกวา ความสุจริตไมเปนขอตอสู (innocence is no defence) 
เพราะจุดประสงคสําคัญของหลักการลวงขายคือ การคุมครองใน goodwill212
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การทําใหสับสนหลงผิดนี้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทําใหสับสนหลงผิด    
สินคาวาเปนสินคาของโจทก หรือการนําลักษณะเดนในสินคาของโจทกเชน ชื่อ เครื่องหมาย GET-
UP มาใชใหคลายกับของโจทกพอที่จะสรางความสับสนได หรือการนําสินคาของโจทกไปขายเปน
สินคาของคนอื่นซึ่งเปนการใชในทางที่ผิด เชน การเติมของเหลวที่ผลิตโดยผูอ่ืนในภาชนะสินคา
ของโจทก213  หรืออาจจะไมเกี่ยวกับการทําใหสับสนหลงผิดสินคาแตเปนการที่จําเลยมีธุรกิจที่คลาย
กับโจทก ก็อาจทําใหเกิดความสับสนหลงผิดได214 เปนตน

3. ความเสียหาย (damage)

เมื่อหลักการลวงขายเปนหลักการที่ใชคุมครอง goodwill หรือธุรกิจ  ซ่ึงเปนสิทธิ
ในทางทรัพยสินของโจทกอยางหนึ่ง  การพิสูจนของโจทกเพื่อจะใหคดีของตนประสบความสําเร็จ
คือ โจทกตองพฮสูจนใหเห็นวา  การทําใหสับสนหลงผิดของจําเลยเปนการกระทําที่ทําใหทรัพยสิน
ดังกลาวของโจทกเสียหายเปนอยางมาก (substantial damage)215  แตการพิสูจนนี้ไมจําเปนตอง
พิสูจนวามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง (actual damage) กับธุรกิจหรือช่ือเสียงหรือประการอื่นใดของ
ตน  เพียงแตมีความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหาย (likelihood of damage) ก็เพียงพอแลว  แตทั้งนี้
และทั้งนั้น ไมวาจะเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือความนาจะเปนไปได จะตองเปนความ      
เสียหายที่เกิดขึ้นแก goodwill ในการคาหรอืธุรกิจของโจทกเทานั้น216  ซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้  
แนนอนยอมเกิดขึ้นจากการมีอยูของการสับสนหลงผิดในสินคาหรือธุรกิจของจําเลย  เพราะการมีอยู
ดังกลาวทําใหสาธารณชนหรือกลุมของสาธารณชนบางกลุมไมสามารถแยกแยะความแตกตางสินคา
หรือธุรกิจของโจทกกับของจําเลยได

ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ  แตประเภท
ที่พบบอยที่สุดในคดีลวงขายก็คือ
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(1) การที่ผูคาเปนผูที่อยูในตลาดการแขงขันเดียวกัน จึงเปนการแยงชิงลูกคาใน
ตลาดเดียวกันหรือในตลาดที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงความเสียหายก็จะเกิดจากการที่
โจทกถูกกีดกันในการไดรับกําไรหรือผลประโยชนจากการซื้อของกลุมลูกคา
ตน การขาดทุนจากการขายจึงเปนความเสียหายสวนใหญที่เกิดในคดีที่คูกรณี
อยูในตลาดเดียวกัน217

(2) การเสื่อมคุณคาของเครื่องหมาย (dilution)  ความเสียหายประเภทนี้เปนความ
เสียหายที่เกิดจากการทําใหคุณคาของเครื่องหมายถูกทําใหลดนอยลงไปโดย
ผูคารายอื่น คือทําใหเกิดความเสียหายแกลักษณะบงเฉพาะ  ซ่ึงความเสียหาย
ดังกลาวนี้แมไมไดทําใหเกิดความสับสนหลงผิด  แตก็สามารถไดรับความ 
คุมครองภายใตหลักการลวงขายได  เนื่องจากมกีารกระทําที่เปนการทําให 
สับสนหลงผิด (misrepresentation)218  จนเกิดความเสียหายเชนอยางในคดี
ระหวาง Taylor Bros. Ltd. และ Taylors Textile Services Ltd. (ค.ศ.1988) ที่มี
การตัดสินวา “ในบางคดีไดมีบทบัญญัติชี้ใหเห็นวา  ความเสียหายเกิดจาการ
ลดคุณคาของลักษณะบงเฉพาะ  ในคดีนี้ไดมีการแสดงหลักฐานมากมายตอ
ศาลวา คําวา “Taylors” มีความเปนเอกลักษณในดานธุรกิจการทําความ
สะอาดวัตถุส่ิงทอ  ซ่ึงเปนสาขาพิเศษของธุรกิจการทําความสะอาดที่โจทกไม
ไดเขาไปมีสวนรวมหรือเกี่ยวของ  แตก็เปนแนวโนมที่จะทําใหคิดไดวา
โจทกและจําเลยมีความเกี่ยวของกัน  และยังทําใหโจทกขาดการควบคุมและ
อํานาจในการใหอนุญาตในธุรกิจดังกลาวดวย219

GET-UP ตามหลักการลวงขาย

ความหมายของ GET-UP ตามหลักกฎหมายนี้ หมายถึงภาพลักษณภายนอก        
ทั้งหมดของสินคาที่มองเห็นไดกอนที่ผูบริโภคจะทําการซื้อ (the whole visible external appearance 
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of goods in the form in which they are likely to be seen by the public before purchase) ซ่ึงเปน
ความหมายที่เหมือนกับความหมายของสวนประกอบของสินคาหรือบริการของสหรัฐอเมริกา แม 
GET-UP ในความหมายนี้จะกลาวถึงแตสินคา  แตก็ถือวาการบริการก็สามารถมี GET-UP ไดเชน
เดียวกัน ยกตัวอยางเชน  ตัวรถแท็กซี่ของบริษัทหนึ่ง ๆ ที่มีเครื่องหมายแบบเดียวกัน และชุด
แบบฟอรมที่คนขับแท็กซี่ใสก็เปนแบบเดียวกัน เปนตน  นอกจากนี้ GET-UP ยังรวมถึงการโฆษณา
หรือส่ิงตีพิมพ (literature) หรือส่ิงตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินธุรกิจ  หากสิ่งที่ถูกลอกเลียนนั้นเปนสิ่งที่
มีลักษณะบงเฉพาะของโจทก และจําเลยไดกระทําการที่เปนการทําใหเกิดความสับสนหลงผิดและ
สรางความเสียหาย (หรือมีแนวโนมที่จะสรางความเสียหาย)  การกระทําดังกลาวเปนการลวงขาย  
แมจะปรากฎวาสิ่งที่ถูกลอกเลียนนั้นไมไดเปนประเภทที่ใกลเคียงกับชื่อ เครื่องหมาย GET-UP ก็
ตาม220

คุณลักษณะของ  GET-UP ที่จะไดรับความคุมครองจากศาลนั้นจะตองมี             
คุณลักษณะดังตอไปนี้

(1) การไมปรากฎหนาท่ีใชสอยหรือสุนทรียภาพ (functional or aesthetic 
appearance)

การใหความคุมครอง GET-UP จากการลวงขายก็คือการคุมครองผูเปนเจาของที่ได
สรางหนาที่บงชี้แหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการที่ใช GET-UP นั้นจากผูแสวงหาประโยชนโดย  
มิชอบ  ซ่ึงถือเสมือนวา GET-UP เปนสัญลักษณหนึ่งของผูขาย (a badge of a particular trader) หรือ
เปนเพียงพาหนะขอมูลของผูขาย (vehicle of the information)  หาก GET-UP ของสินคาหรือบริการ
นั้นสรางคุณคาหรือคุณประโยชนในตัวมันเองมากกวาหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดแลว     
GET-UP ดังกลาวก็ไมสามารถที่จะไดรับความคุมครองได  เนื่องจากการซื้อสินคาของผูบริโภค
ตองการสินคาที่แสดงออกใหเห็นถึงประโยชนในการใชสอยหรือทางสุนทรียภาพจาก GET-UP 
เปนประการแรกจึงไดตัดสินใจซื้อ ไมไดเปนการชี้แนะเฉพาะตองเปนสินคาของผูใด  เมื่อเปนเชนนี้ 
การทําใหสับสนหลงผิดในสวนดังกลาวของจําเลยจึงไมถือเปนการลวงขาย เพราะไมไดสรางความ
เสียหายแกโจทก221  ยกตัวอยางเชนในคดีระหวาง  Reckitt & Colman Products Ltd และ Borden 

                                                          
220 Ibid., p.54.
221 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, p.430.



237

Inc. (ค.ศ.1990)  House of Lords ไดพิพากษาวาผลเลมอน  Jif ไดรับการคุมครองภายใตหลักการ
ลวงขาย โดยขอเท็จจริงมีอยูวาผลเลมอน Jif พิพาทเปนภาชนะรองรับพลาสติกที่มีสีและรูปรางเปน
ผลเลมอน ซ่ึงโจทกเปนผูขายน้ําเลมอนในภาชนะดังกลาว  สวนจําเลยขายน้ําเลมอนในภาชนะที่มี
รูปรางคลายกับภาชนะดังกลาวของโจทก  โดยของจําเลยจะเปนภาชนะใหญกวา มีหัวจุกสีเขียวและ
ขางหนึ่งของภาชนะเปนพื้นเรียบ  ศาลใหจําเลยระงับการใชภาชนะดังกลาว เพราะสรางความสับสน
ใหกับลูกคาของโจทกที่ตองการซื้อสินคาโจทก  แตกลับไดเปนสินคาของจําเลย  Lord Oliver ได
กลาววาองคประกอบทุกประการของหลักการลวงขายอันไดแก goodwill  การทําใหสับสนหลงผิด 
(misrepresentation) และความเสียหายไดถูกแสดงและนําเสนอตอศาลอยางครบถวน  เมื่อผลเลมอน 
Jif ไดขายในประเทศตั้งแตป 1956 goodwill ของสินคาดังกลาวจึงคอย ๆ พัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ 
โจทกยังไดมีการแสดงใหเห็นวามีแมบานจํานวนหนึ่งไดซ้ือน้ําเลมอนของจําเลย โดยเชื่อวาเปนการ
ซ้ือน้ําเลมอนของโจทก ทั้ง ๆ ที่ไดมีการตรวจตราอยางดี222

(2) ลักษณะบงเฉพาะ (distinctiveness)

จากที่ไดกลาวไวขางตน  การมีลักษณะบงเฉพาะนี้เปนการแสดงใหเห็นวา      
GET-UP เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูบริโภคกับแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการ  
จําเลยมักจะแสดงหรืออางตอศาลวา GET-UP ของโจทกที่จําเลยนําไปใชนั้นเปน GET-UP ที่ใชใน
ทางการคาทั่วไป (common to the trade) ซ่ึงใครก็ไดสามารถนําไปใช  ซ่ึงหากเปนเชนนั้นจริง     
GET-UP ดังกลาวก็ยากที่จะมีลักษณะบงเฉพาะได223

การมีลักษณะบงเฉพาะภายใตหลักกฎหมายเรื่องลวงขายนี้จะตองเปนลักษณะที่มี
อยูจริงในสินคาหรือบริการตอผูบริโภค   กลาวคือ   ผูบริโภคสามารถพบเห็นความแตกตางจาก    
สินคาหรือบริการที่มี GET-UP ของโจทกกับของผูอ่ืนได ดังนั้น การแสดงขอเท็จจริงหรือขอมูลที่
เกี่ยวกับการทําหนาที่ดังกลาวของ GET-UP ตอผูบริโภคจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  อันไดแก การ
สํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค   ดวยเหตุนี้ แมวา GET-UP จะมีลักษณะหรือแบบที่เดนชัด 
ประทับใจหรือยอดเยี่ยมเพียงใด แตหากไมไดชี้แนะถึงแหลงกําเนิดของสินคาแลว  GET-UP         
ดังกลาวก็ไมไดมีลักษณะบงเฉพาะตามความหมายในกฎหมายแตอยางใด ยกตัวอยางเชน ในคดี

                                                          
222 David  I. Bainbridge, Intellectual Property, p.492.
223 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, p.432.
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ระหวาง Jourman & Platt และ Barget (ค.ศ.1977) โจทกไดแสดงวารูปลักษณเฟอรนิเจอรของโจทก
เปนรูปลักษณที่สรางขึ้นมาไดยอดเยี่ยม  นาประทับใจในตลาดเฟอรนิเจอร          แตไมไดแสดงวา
รูปลักษณนั้นทําใหผูบริโภคทราบไดวารูปลักษณนั้นเปนของโจทกโดยเฉพาะ224  หรือในคดีระหวาง 
Edge (William) & Sons Ltd. และ William Niccolls & Sons Ltd. (ค.ศ.1911)  โจทกเปนผูขายสินคา
ในหีบหอเล็ก ๆ ที่ไมมีแมกระทั่งฉลาก ชื่อหรือส่ิงบงชี้อ่ืน ๆ  สาธารณชนจดจําไดวาสินคาดังกลาวมี
เพียงแต GET-UP เทานั้น โจทกจึงสามารถขอใหศาลสั่งใหจําเลยระงับการขายสินคาที่มี GET-UP 
แบบเดียวกันได  แมวา GET-UP ของจําเลยมีฉลากและชื่อติดอยูดวยก็ตาม225

การลวงขายไมไดแบงแยกความแตกตางระหวางลักษณะบงเฉพาะในตัวเองกับ
ลักษณะบงเฉพาะในความเปนจริงหรือจากการใชเชนอยางกฎหมายเครี่องหมายการคา  การลวงขาย
ตองการเพียงแควา ลักษณะบงเฉพาะนั้นมีอยูจริง (factual distinctiveness) หรือไม  หากมีอยูจริง ก็
ไมมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาลักษณะบงเฉพาะใน GET-UP นั้นมีในระดับใด  แตหากไมปรากฎ
วามีลักษณะบงเฉพาะอยูจริงแลว การดําเนินการเพื่อระงับการลวงขายก็ไมประสบความสําเร็จ226  
นอกจากนี้ การเกิดลักษณะบงเฉพาะในความเปนจริงนั้นไมไดกําหนดวาจะตองใชเวลาเทาใดหรือ
จะตองใช GET-UP ในระดับใด จึงจะทําใหมีลักษณะบงเฉพาะได ยกตัวอยางเชน ในคดีระหวาง 
Fletcher Challenge Ltd. และ Fletcher Challenge Pty. Ltd. (ค.ศ.1982) Justice Powell ไดตัดสินวา
การมีช่ือเสียงของบริษัทสามารถทําใหเกิดขึ้นไดภายในไมกี่ชั่วโมง  จึงมีความเปนไปไดที่เครื่อง
หมายหนึ่ง ๆ จะมีลักษณะบงเฉพาะกอนที่จะนําสินคาหรือบริการออกสูตลาด   ซ่ึงวิธีการที่ถูกนํามา
ใชบอยครั้งก็คือ    การโฆษณาเปดตัวสินคากอนที่จะมีการวางตลาด (preproduct  release 
advertising)227

การที่จะประสบความสําเร็จจากในการฟองรองคดีลวงขาย GET-UP นี้จะตองเปน
การแสดงใหศาลเห็นถึงความเหมือนคลายของ GET-UP ที่จําเลยใชกับของโจทกดวย  เหตุนี้เอง    

                                                          
224 Ibid., p.349.
225 Rembert Meyer-Rochow, “Passing 0ff – Past, Present and Future”, The Trademark 

Reporter, p.53.
226 Christopher  Wadlow, The Law of Passing-Off, p.349.
227 Rembert Meyer-Rochow, “Passing 0ff – Past, Present and Future”, The Trademark 

Reporter, p.54.
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ทําใหโจทกตองแสดงถึงความเขาใจผิดหรือการสับสน (deception) ของสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
การใช GET-UP ของจําเลย โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมายของจําเลยบนสินคาหรือลักษณะอื่นบน    
สินคาที่แตกตางจากของโจทก  ซ่ึงคดีที่พบบอยคือ คดีประเภทที่ผูคาเปนคนประเทศหนึ่งไดขาย
หรือจําหนายสินคาแกคนอีกประเทศหนึ่งที่ไมสามารถอานภาษาองักฤษได228  ปจจัยในการเลือก 
สินคาของผูซ้ือจึงขึ้นอยูกับรูปลักษณภายนอกของสินคาที่ตนรูจักเปนสําคัญ

สวนในประเด็นเรื่องภาระการพิสูจนของ GET-UP ในหลักการลวงขายนี้ จึงเปน
ไปตามหลักที่วา “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นเปนผูนําสืบ”   เมื่อโจทกอางวาจําเลยกระทําการลวงขายตอ 
GET-UP ของตน โจทกก็ตองเปนผูพิสูจนใหเห็นวา GET-UP ของตนมีลักษณะที่จะใหความ        
คุมครองตามหลักลวงขายหรือไม  และการกระทําของจําเลยที่ตนอางนั้นเปนการกระทําที่เขาขาย
การลวงขายหรือไม  อยางไร  สวนจําเลยก็คงตองมีการพิสูจนหักลางตอคุณลักษณะของ GET-UP 
โจทกวา GET-UP โจทกไมมีคุณลักษณะที่ควรจะไดรับการคุมครองอยางไร เชน ไมทําหนาที่ใน
การบงชี้ถึงแหลงกําเนิด  ไมมีคุณลักษณะบงเฉพาะ เปนการแสดงถึงหนาที่ใชสอยเปนสาํคัญมาก
กวาการแสดงถึงแหลงกําเนิด หรือผูบริโภคไมไดเชื่อมโยง GET-UP วาเปนของโจทก  แตที่ซ้ือ
เพราะการมีคุณคาหรือประโยชนในตัวเองของ GET-UP มากกวา เปนตน

3.4.5 สิทธิของผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ

3.4.5.1 สิทธิท่ีไดรับการจดทะเบียน

ในสหราชอาณาจักรถือวาเครื่องหมายหรือ GET-UP หรือสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการจดทะเบียนเปนทรัพยสินสวนบุคคล (personal property) ตาม Section 22229 ที่ผูเปน
เจาของยอมมีสิทธิหวงกันในการใชเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นและ

                                                          
228 Ibid., pp.54-55.
229 Section 22 : A registered trade mark is personal property (in Scotland, incorporeal 

moveable property).
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ตาม Section 9230 สิทธิของผูเปนเจาของในทรัพยสินที่ไดรับการจดทะเบียนดังกลาว จะเปนสิทธิแต
เพียงผูเดียว หากผูใดมาใชเครื่องหมายหรือ GET-UP หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการของ
ตนในสหราชอาณาจักรโดยปราศจากความยินยอมของผูเปนเจาของ        ถือวาผูนั้นไดละเมิดสิทธิ
ดังกลาว โดยสิทธิดังกลาวนี้จะมีผลนับจากวันจดทะเบียนหรือวันที่ทําการยื่นคําขอจดทะเบียนตาม 
Section 9(3)  แตจะดําเนินการเพื่อปองกันการละเมดิไดก็ตอเมื่อเครื่องหมายหรือสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการดังกลาวไดรับการจดทะเบียนในความเปนจริง (in fact registered) ตาม Section 9 
(3)(a) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ไดรับการอนุมัติและรับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแลวเทานั้น

ใน Section 9(2) ไดบัญญัติไววาการละเมิดตอเครื่องหมายหรือสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการจดทะเบียนที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ จะหมายถึงการกระทําละเมิดตอสิทธิ
ของผูเปนเจาของในเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น โดยใน Section 10(1) 
& (2)231 ไดบัญญัติถึงลักษณะของการกระทําละเมิดไว ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวทําใหแบงแยก
ลักษณะของการละเมิดไดเปน 4 ลักษณะไดแก

                                                          
230 Section 9 : (1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the 

trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his 
consent.

The acts amounting to infringement, if done without the consent of the 
proprietor, are specified in section 10.

(2) References in this Act to the infringement of a registered trade mark 
are to any such infringement of the rights of the proprietor.

(3) The rights of the proprietor have effect from the date of registration 
(which in accordance with section 40(3)  is the date of filing of the application for registration) :

Provided that---
(a) no infringement proceedings may be begun before the date on 

which the trademark is in fact registered; and……
231 Section 10 : (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course 

of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are 
identical with those for which it is registered.
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(i) มีการใชสัญลักษณที่เหมือนกับเครื่องหมายจดทะเบียนกับสินคาหรือบริการ
ที่เหมือนกัน

(ii) มีการใชสัญลักษณที่เหมือนกับเครื่องหมายจดทะเบียนแตใชกับสินคาหรือ
บริการที่คลายคลึงกัน

(iii) มีการใชสัญลักษณที่คลายกับเครื่องหมายจดทะเบียนแตใชกับสินคาหรือ
บริการที่เหมือนกัน

(iv) มีการใชสัญลักษณที่คลายกับเครื่องหมายจดทะเบียนแตใชกับสินคาหรือ
บริการที่คลายกัน

การละเมิดทั้ง 4 ลักษณะขางตนจะมีความแตกตางกันในการพิสูจนความสับสน
หลงผิด  โดยในลักษณะแรก กฎหมายไมตองการใหมีการพิสูจนความสับสนหลงผิด  เพียงแตแสดง
ความเหมือนกันของเครื่องหมายกับสินคาหรือบรกิารที่นําไปใชก็พอ  แตสําหรับการละเมิดอีก 3 
ลักษณะจําเปนตองมีการพิสูจนถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนหรืออาจพิสูจนถึงความ   
เกี่ยวโยงของสินคาหรือบริการ 2 อยางที่ทําใหเขาใจวามาจากแหลงผลิตเดียวกัน  ซ่ึงการใช      
เครื่องหมายหรือ สวนประกอบของสินคาหรือบริการ บนสินคาหรอืบริการดังกลาวนี้ ไมจําเปนวา
จะตองเปนการใชวิธีการแสดงออกทางประสาทสัมผัสทางตารับรู (visual  representation) เสมอไป  

                                                                                                                                                                      
(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course 

of trade a sign where because—
(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation 

to goods or services similar to those for which the trade mark 
is registered, or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to 
goods or services identical with or similar to those for which 
the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which 
includes the likelihood of association with the trade mark.
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แตอาจใชวิธีการอื่นไดตาม Section 103(2)232 เชน กล่ินหรือเสียง หากกลิ่นหรือเสียงดังกลาวไดรับ
การจดทะเบียน233

นอกจากนี้ การใชสัญลักษณในทางการคา รวมตลอดจนถึงทางธุรกิจหรือทาง 
วิชาชีพเฉพาะ (ตาม Section 103(1)234) ที่จะถือวาเปนการละเมิดตาม 4 ลักษณะขางตนได จะตอง
เปนการใชตามคําจํากัดความใน Section 10(4)235  เชนการนําเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการจดทะเบียนไปใชกับสินคาหรือบนหีบหอ  ไปใชในการนําเขาหรือสงออกสินคา ไป
ใชบนกระดาษที่ใชในทางธุรกิจหรือใชเพื่อโฆษณา เปนตน

ใน Section 10(3)236 ยังไดบัญญัติถึงการกระทําที่เปนการละเมิดตอเครื่องหมาย
หรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการจดทะเบียนที่มีช่ือเสียงในสหราชอาณาจักร  แมวาจะเปน

                                                          
232 Section 103(2) : References in this Act to use (or any particular description of use) of a 

trade mark, or of a sign identical with, similar to, or likely to be mistaken for a trade mark, include 
use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation.

233 David I. Bainbridge, Intellectual Property, p.468.
234 Section 103(1) : “Business” includes a trade or profession.
235 Section 10(4) : For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, 

he—
(a) affixes it to goods or the packaging thereof;
(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or 

stocks them for those purposes under the sign, or offers or 
supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign; or
(d) uses the sign on business papers or in advertising.

236 Section 10(3) : A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of 
trade a sign which—

(a) is identical with or similar to the trade mark, and
(b) is used in relation to goods or services which are not similar to 

those for which the trade mark is registered,
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การใชกับสินคาหรือบริการที่ไมเหมือนกับที่จดทะเบียนไวก็ตาม  แตหากเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยไมสุจริตจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
หรืออาจเปนภัยตอลักษณะบงเฉพาะ  การกระทําดังกลาวนั้นก็ถือเปนการละเมิดเชนกัน

การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายหรือสวนประกอบของสินคา
หรือบริการแกผูถูกละเมิดไดบัญญัติอยูใน Section 14(2)237 วาเขาจะไดรับเชนเดียวกับการบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดในสิทธิทางทรัพยสินอื่น (other property right) ดังนั้น จึงไมได
จํากัดวาสิทธิที่เขาจะไดรับมีอะไรบาง  หากแตตองพิจารณาวาสิทธิที่เขาเรียกรองนั้นเปนสิทธิ
ประเภทเดียวกับสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในทางทรัพยสินอื่นหรือไม  ยกตัวอยางเชน 
การเรยีกรองคาเสียหาย การรองขอศาลขอใหมีคําสั่งใหจําเลยหรือผูอ่ืนนําสง (deliver up) สินคา
ละเมิดหรือวัสดุที่นําไปใชทําละเมิดที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมในทางธุรกิจตาม Section 
16(1)238  เพื่อไปทําลายหรือริบก็ไดตาม Section 19(1)(a)239

                                                                                                                                                                      
where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the 

use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the 
distinctive character or the repute of the trade mark.

237 Section 14(2) : In an action for infringement all such relief by way of damages, 
injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement 
of any other property right.

238 Section 16(1) : The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an 
order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing 
goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course 
of a business.

239 Section 19(1) : Where infringing goods, material or articles have been delivered up in 
pursuance of an order under section 16, an application may be made to the court---

(a) for an order that they be destroyed or forfeited to such 
personas the court may think fit, or…
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นอกจากนี้  การจดทะเบียนยังนําไปใชเปนพยานหลักฐานเบื้องตนในคดีที่ตอสู
หรือฟองรองเรื่องความสมบูรณของการจดทะเบียนตาม Section 72240  หากจําเลยตอสูเร่ืองความไม
สมบูรณดังกลาวก็ตองเปนผูพิสูจนใหเห็นวาไมสมบูรณอยางไร

3.4.5.2 สิทธิท่ียังไมไดรับการจดทะเบียน

สิทธิของผูเปนเจาของเครื่องหมายหรือ GET-UP หรือสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการที่ไมไดรับการจดทะเบียน    ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตองตกอยูภายใตหลักกฎหมายเรื่อง
ลวงขาย สิทธิของผูเปนเจาของตามหลักการลวงขายนี้จึงเปนสิทธิที่ไดจากการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการกระทําที่เปนการลวงขายตามหลักกฎหมายดังกลาว  ซ่ึงโดยปกติแลว จะไดแกการขอ
ใหศาลสั่งตามที่โจทกรองขอ (injunctions) โดยเฉพาะคําสั่งระหวางการพิจารณา (interlocutory 
injunctions) ในการระงับการกระทําใดที่เปนการลวงขายของจําเลย  การเรียกรองคาเสียหายและ
หรือการเรียกรองผลกําไร (an account of profits) การขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยนําสง (deliver up) 
หรือทําลาย (destruction) สินคาที่ใช GET-UP ของโจทก หรือหากเปนไปได โจทกอาจขอใหศาลมี
คําสั่งใหจําเลยทําลายหรือลบลาง GET-UP ที่จําเลยนําไปใชใหหมดสิ้น (obliteration)241

คาเสียหายจากการลวงขายที่โจทกมีสิทธิไดรับจากจําเลยนั้นมักจะเกิดจากความ 
เสียหายที่มาจากการขาดทุนในการขายสินคา (loss of sales) และความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับ 
goodwill  (general damage to goodwill)242  การขาดทุนจากการขายสินคาของโจทกอันเนื่องมาจาก
การลวงขายของจําเลยนั้น  ไมไดหมายความวา จําเลยจะตองชดใชยอดการจําหนายสินคาของตนให
แกโจทกทั้งหมด  แตโจทกจะไดรับเพียงแคคาเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ตนขายสินคาไมได ซ่ึง
เปนผลจากการกระทําของจําเลยเทานั้น243  แตปญหาก็คือจะคํานวณอยางไรที่จะทราบไดวาโจทก

                                                          
240 Section 72 : In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including 

proceedings for rectification of the register) the registration of a person as proprietor of a trade 
mark shall be prima facie evidence of the validity of the original registration and of any 
subsequent assignment or other transmission of it.

241 David I. Bainbridge, Intellectual Property, p.511.
242 Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.581.
243 Ibid., p.582.
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ขาดทุนไปเทาไหร  เพราะการขายของจําเลยในแตละครั้งไมใชเปนสวนที่โจทกควรจะไดรับจาก
การขายของตนเสมอไป  การคํานวณจึงควรเกิดขึ้นจากการที่ผูซ้ือไดซ้ือสินคาของจําเลย  เพราะคิด
วาเปนสินคาของโจทก  แตในบางครั้ง ผูซ้ือสินคาของจําเลยอาจไมไดมีความคิดเชนนั้นก็ได  คือ มี
ความตั้งใจในการซื้อสินคาของจําเลยอยูแลว244  เมื่อเปนเชนนี้  การนําสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
การจําหนายสินคาของโจทกที่ลดต่ําลงจะมีสวนชวยอยางยิ่ง  แตก็ไมไดเปนขอสรุปที่ชัดแจง245  จึง
ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละคดี ๆ ไป

สําหรับความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับ  goodwill  ความเสียหายประเภทนี้จะมีการ
พิจารณาที่ยากยิ่งกวาการพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการขาดทุนอันเนื่องจากการขายสินคา    
ขางตน แตโดยสวนใหญแลว  ศาลมักจะใหเปนจํานวนโดยประมาณ  (round  sum)  ที่เห็นวาสมควร
และเหมาะสมแกการไดรับการเยียวยาชดใชแลว  ยกตัวอยางเชน ในคดีระหวาง Manus และ 
Fullwood & Bland (ค.ศ.1958) ไดตัดสินใหจําเลยชดใชแกโจทกเปนจํานวน 10,000 ปอนด จากการ
ที่จําเลยขัดขวางการกลับคืนสูธุรกิจของโจทก (ในชวงสงคราม) เปนเวลาหลายป      ทั้งยังเปนการ
ชดใชการกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก goodwill ของโจทกดวย246

โดยสรุปแลว ไมวาจะเปนอนุสัญญากรุงปารีส  TRIPs กฎหมายเครื่องหมายการคาของ
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (ไมวาจะโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือโดยหลักใน
Common Law)  ไดมีการใหความคุมครองสิ่งที่เปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการไวอยางชัด
แจง   เนื่องจากขอตกลงและกฎหมายของประเทศเหลานี้ถือวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
สามารถทําหนาที่ในการบงชี้แหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของไดเชนเดียวกับ
เครื่องหมายการคา  จึงไมมีเหตุผลใดที่จะขัดขวางการใหความคุมครอง  อยางไรก็ดี  สวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการทุกลักษณะจะสามารถไดรับความคุมครองไดเหมือนกันทั้งหมด  การใหความ
คุมครองในสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็มีขอจํากัดที่จะตองคํานึงถึงเชนเดียวกันดังเชนที่
ศาลในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรไดวางบรรทัดฐานไววา การใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการไมควรเปนอุปสรรคตอการแขงขันในตลาดการคาของผูประกอบการ

                                                          
244 David I. Bainbridge, Intellectual Property, p.512.
245 Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.582.
246 Ibid., p.583-584.
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ทั้งหลาย  เพราะอาจทําใหเกิดอํานาจผูกขาดแบบไมมีระยะเวลาจํากัดในสินคาหรือบริการได อัน
เปนผลเสียตอระบบตลาดในประเทศมากกวาการสงเสริมใหเกิดการแขงขันกันในตลาด



บทท่ี 4

การคุมครองสิทธิในสวนประกอบของสินคาหรือบริการตาม
กฎหมายปจจุบันของประเทศไทย

4.1 หลักกฎหมายเกี่ยวของที่ศาลนํามาปรับใชในการใหความคุมครอง

4.1.1 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543)

4.1.1.1 คํานิยามตามมาตรา 4

มาตรา 4  ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติถึงความหมายของคําวา “เครื่องหมาย” 
ไววาคือ ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุม
ของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน

จะเห็นไดวา  คํานิยามนี้เปนการใหคํานิยามที่จํากัด  กลาวคือ  กฎหมายใชคําวา  “หมาย
ความวา”  อันแสดงใหเห็นวาสิ่งที่จะเปน “เครื่องหมาย” ตามกฎหมายนี้จะจํากัดอยูเพียง “ภาพถาย 
ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา  ขอความ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ลายมือช่ือ  กลุมของสี  รูปราง
หรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน”  ส่ิงอื่นนอกเหนือจาก
ที่กลาว เชน ฉลาก หีบหอบรรจุภัณฑ ภาชนะบรรจุ การโฆษณา กล่ิน เสียง รส เปนตน จะไมถือเปน
เครื่องหมายที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ แมจะทําหนาที่ในการบงชี้ ถึง         
แหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการ เพื่อแสดงวาสินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของ  
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการนั้นแตกตางจากสินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

การบัญญัติกฎหมายลักษณะดังกลาวก็พบในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2534 
มาตรา 4 อีกเชนกันคือไดบัญญัติความหมายของคําวา “เครื่องหมาย” ไววาหมายถึง ภาพถาย ภาพ
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วาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกันแตไมหมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร  แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับคําจํากัดความดังกลาวที่แกไขใหมในป 2543 แลว จะเห็นไดวา มีส่ิงที่เพิ่มเติมเขามา
คือ “ขอความ”,  “กลุมของสี” และ “รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ”  ซ่ึงเครื่องหมาย 2 ลักษณะหลัง
เปนการบัญญัติตาม  Article 15(1) ของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการ
คาหรือ TRIPs ที่ไทยซ่ึงเปนภาคีสมาชิกตองอนุวัตการกฎหมายภายในใหมีความสอดคลองกับความ
ตกลงดังกลาว แตแมจะมีการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคา ลักษณะของเครื่องหมายที่พึงไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงไมเปล่ียนแปลงจากเมื่อคร้ังที่ยังไมมีการแกไข คือยังคง
ยอมรับเฉพาะสิ่งที่เห็นไดดวยตาเทานั้น และการยอมรับดังกลาวนี้ก็ไมถือวาเปนการขัดตอ TRIPs 
แตประการใดดวยเชนกันเพราะ TRIPs ในมาตราเดียวกันกําหนดเพียงแคเปนทางเลือกใหแกรัฐ
สมาชิกวา รัฐสมาชิกจะกําหนดใหสัญลักษณที่เปนเครื่องหมายมีลักษณะที่มองเห็นไดเปนเงื่อนไข
หนึ่งที่จะรับจดทะเบียนก็ได  แตหากประสงคที่จะมีการคุมครองสัญลักษณที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยก็ไมถือเปนการขัดตอ TRIPs แตประการใด  ขึ้นอยูกับรัฐสมาชิกวาตองการใหเครื่องหมายมี
ลักษณะใดเทานั้น   ดังนั้น ลักษณะของเครื่องหมายตามมาตรา 4 จึงเปนการยอมรับของกฎหมาย
ไทยที่จะใหเครื่องหมายที่ขอรับความคุมครองตองมีลักษณะที่มองเห็นไดเทานั้น    ดวยเหตุนี้ กล่ิน
หรือเสียงที่แมจะทําหนาที่เปนเครื่องหมายแตไมอาจแสดงใหเห็นไดดวยตา  กล่ินหรือเสียงนั้นก็ไม
ถือวาเปนเครื่องหมายตามพระราชบัญญัตินี้

สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ปรากฎในมาตรา 4 ของกฎหมายฉบับใหมนี้ก็คือ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทกลุมของสี (ไมใชสีเดียว) และรูปรางของผลิตภัณฑเทา
นั้น ในสวนของ “กลุมของสี”  มีขอพิจารณาวาจะตองประกอบดวยสี  1 สีขึ้นไปจึงจะถือวาเปนกลุม  
และตองแสดงลักษณะพิเศษตามมาตรา  7(3) ดวย  แตจะแสดงลักษณะพิเศษเชนไรยังไมเปนที่แน
ชัด   สวน  “รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ”  เห็นวาเปนลักษณะของรูปราง  3  มิติ   เชน  รูปรางของ
ขวดหรือภาชนะหรือรูปรางของตัวตลกของรานแม็คโดนัลด หรือผูพันแซนเดอรของราน Kentucky 
Fried Chicken เปนตน (ซ่ึงจัดวาเปนงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมแขนงประติมากรรมไดอีก
ประการหนึ่งดวย) แตจะมีหลักเกณฑอยางใดในการพิจารณาวาเปนเครื่องหมายที่จะไมเกิดกรณีการ
คุมครองซ้ําซอนกับแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ยังไมเปนที่แนชัดเชนกัน ซ่ึงตางจากคํา
นิยามเดิมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2534 ที่บัญญัติวา “แตไมหมายความรวมถึงแบบ
ผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร” ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  และนอกจากนี้  สืบเนื่องจากที่
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กฎหมายฉบับแกไขเพิ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2543   คําพิพากษาของศาลถึงกรณี   
ดังกลาวจึงยังไมปรากฎเชนกัน

4.1.1.2 หลักลวงขายตามมาตรา 46  วรรคทาย

เปนที่ยอมรับกันวา หลักกฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใชกฎหมายเครื่องหมายการคา
ในระบบการใชเครื่องหมายการคาของประเทศที่ใชหลักเกณฑดังกลาว โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร 
โดยมีหลักอยูวา เมื่อมีบุคคลใดก็ตามไดใชเครื่องหมายการคาในทางการคาหรือทางธุรกิจอยางกวาง
จนกระทั่งมีคานิยมหรือ goodwill  เกิดขึ้น และตอมาไดถูกบุคคลภายนอกซึ่งมุงที่จะแขงขันทางการ
คาโดยไมชอบธรรมแสวงหาผลประโยชนที่มิชอบจากคานิยมนั้นเพื่อลวงขายแกสาธารณชนใหเขา
ใจวาเปนสินคาหรือบริการของเจาของเครื่องหมายที่แทจริง  ซ่ึงการกระทําของผูลวงขายนี้ยอมมีผล
กระทบและกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของเครื่องหมายที่แทจริงและตอสาธารณชนหรือผูบริโภค
โดยสวนรวมที่ถูกทําใหเกิดความสับสนหลงผิดหรือเขาใจผิดในเรื่องของความเปนเจาของสินคา
เปนสําคัญ  ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศเหลานี้จึงวางกฎเกณฑเร่ืองการลวงขาย
เปนการเฉพาะขึ้นเพื่อปรับใชกับขอเท็จจริงดังกลาว1

ในประเทศไทย หลักกฎหมายเรื่องนี้ปรากฎเดนชัดในพระราชบัญญัติเครื่องหมาย   
การคาทั้ง  2 ฉบับอันไดแก มาตรา 29 วรรคทายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 24742 และ
มาตรา 46 วรรคทายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 25343 และตอมาแมจะมีการแกไข  
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2534 ในป 2543 ก็ไมไดมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา        
ดังกลาวแตอยางใด  ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวา หลักกฎหมายเรื่องลวงขายไดมีอยูในกฎหมาย

                                                          
1 ชาญชัย  ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน”, วิทยานิพนธปริญญานิติศา

สตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 162.
2 มาตรา 29 วรรคทาย “ทานวาขอความในพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบถึงสิทธิการฟองรอง

คดี ซ่ึงจําเลยเอาสินคาของจําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอ่ืน และไมตัดสิทธิทางแกอันผูเสีย
หายจะพึงมี”

3 มาตรา 46 วรรคทาย “บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่อง
หมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปน
สินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น”
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เครื่องหมายการคาของไทยมาเปนเวลา 70 ปแลว  และไดมีการพัฒนาเรื่อยมาโดยศาล  และเมื่อใน
ตัวกฎหมายไมไดใหความหมายของคําวา “ลวงขาย” ไว  การศึกษาหลักกฎหมายดังกลาวจึงจําเปน
ตองทําการเทียบเคียงจากคําพิพากษาของศาลเปนหลัก  แตอยางไรก็ดี  มีผูทรงคุณวุฒิไดใหความ
เห็นวา “ลวงขาย” นาจะหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นกับสินคาของ
ตน  และเสนอขายในลักษณะที่ทําใหผูซ้ือสับสนหลงผิดวาเปนสินคาของผูอ่ืนที่เปนเจาของเครื่อง
หมายการคาที่แทจริง4  พฤติกรรมใดที่จัดวาเปนการลวงขายจึงมีไดหลากหลายแบบ  ไมอาจกําหนด
ไดในรายละเอียดวามีอะไรบาง  แตตองแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการใชเครื่องหมายการคานั้นได
สรางความสับสนหลงผิดในความเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงแกสาธารณชน  เพียงเทานี้
ก็เทากับเปนการลวงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงแลว 
และแมวาจะเปนการขายสินคาตางจําพวกหรือตางประเภทกบัผูเปนเจาของ  หากแตเปนการทําให  
ผูซ้ือหลงเชื่อวาสินคาที่จําหนายนั้นผลิตโดยผูนั้น  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  “การลวงขายไมไดหมาย
ถึงแตการลวงในวัตถุจําพวกหรือประเภทเดียวกันเทานั้น  หากแตรวมถึงการลวงในความเปน       
เจาของดวย” (คําพิพากษาฎีกาที่ 343/2503) ซ่ึงเจาของที่ถูกลวงขายนั้นมีสิทธิฟองรองผูอ่ืนไดเต็มที่  
ไมวาจะเปนการฟองรองเรียกคาเสียหาย หรือปองกันสิทธิหรืออ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายเปดโอกาสให
เรียกรองได ซ่ึงโดยปกติก็ไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดนั่นเอง5  อนึ่ง มี 
ขอสังเกตวา การใชหลักลวงขายนี้จะเปนการใชเพื่อปองกันสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ไมวาเครื่องหมายจะมีลักษณะเหมือนกันแตใชกับ
สินคาตางจําพวกกับที่จดทะเบียนไว หรือเครื่องหมายที่คลายกันโดยใชกับสินคาที่เหมือนหรือคลาย
กับที่จดทะเบียนไวก็ตาม

เดิม การพิจารณาการลวงขายมักจะจํากัดเฉพาะกรณีตัวเครื่องหมายการคาที่เหมือน
หรือคลายกัน  ไมวาจะไดจดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม หรือใชกับสินคาหรือบริการที่เหมือน
หรือคลายกันหรือไม  หากแตมีพฤติกรรมที่เปนการลวงขายก็พอ  เชน

คําพิพากษาฎีกาที่  2844/2516 วินิจฉยัวา โจทกจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา 
Tellme จําพวก 48 ทั้งจําพวก ไดแก เครื่องหอม เครื่องสําอางไวกอน  ตอมาจําเลยจดทะเบียน  
เครื่องหมายการคาคําวา TELLME สําหรับสินคาจําพวก 38 ทั้งจําพวก ไดแกเครื่องนุงหมและแตง

                                                          
4 ธัชชัย  ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, หนา 107.
5 เร่ืองเดียวกัน.
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กาย  เครื่องหมายการคาของโจทกจําเลยเปนคําประดิษฐใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนอักษรโรมันคําเดียว
กัน  ตางกันแตเพียงวาของโจทกเปนตัวเขียนของจําเลยเปนตัวพิมพ  แมของโจทกจะอยูในวงกลม
รูปรีของจําเลยไมมีเสนกรอบก็หาใชเปนขอแตกตางที่เห็นเดนชัดอยางใดไม  สําเนียงที่เรียกขานไม
วาจะเปนตัวพิมพหรือตัวเขียนก็อานวา “เทลมี” อยางเดียวกัน ดังนี้ถือวาเครื่องหมายการคาทั้งสองมี
ลักษณะเหมือนหรือคลายกันอันอาจทําใหประชาชนผิดหลง  แมจําเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในสินคาตางจําพวกกับสินคาของโจทกซ่ึงใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอนแลวก็ยอมทําให
โจทกเสียหาย เพราะผูซ้ือหรือผูใชสินคาอาจหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาของโจทกผลิตขึ้น  
การกระทําของจําเลยจึงเปนการใชสิทธิไมสุจริต  โจทกมีสิทธิหามจําเลยใชเครื่องหมายการคาดัง
กลาวตอไปได

คําพิพากษาฎีกาที่  1938/2517 วินิจฉัยวา เครื่องหมายการคาของโจทกใชคําวา 
“HALLS”  เครื่องหมายการคาของจําเลยใชคําวา “HALL”  ลักษณะสําคัญใชภาษาอังกฤษซึ่งเปน
อักษรโรมันคําเดียวกัน  ตางกันแตเพียงวาของโจทกมีอักษร “S” ของจําเลยไมมี  แตสําเนียงที่    
เรียกขานทั้งของโจทกและของจําเลยก็อานวา “ฮอลล” อยางเดียวกัน  ดังนี้ เห็นไดวาเครื่องหมาย
การคาของจําเลยเหมือนหรือคลายกันกับของโจทก  แมจําเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
สําหรับสินคาประเภทเครื่องสําอาง  สวนโจทกใชสําหรับสินคาประเภทลูกกวาดและขนมที่มี        
ยาผสม  ซ่ึงตางจําพวกกันก็ตาม ก็ยอมทําใหโจทกเสียหายได เพราะผูซ้ือหรือผูใชสินคาอาจหลงผิด
วาสินคาของจําเลยเปนสินคาที่โจทกผลิตขึ้น  การกระทําของจําเลยเปนการสอเจตนาที่จะลวงขาย
สินคาของจําเลยวาเปนของโจทกจึงเปนการใชสิทธิไมสุจริต  โจทกมีสิทธิหามมิใหจําเลย             
จดทะเบียนและใชเครื่องหมายการคาดังกลาวได

คําพิพากษาฎีกาที่  2157/2523  วินิจฉัยวา โจทกใชคําวา “Christian Dior” และคําวา 
“Dior” เปนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาตาง ๆ ของโจทกที่ทําจากตางประเทศมานานแลวจน
เปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้กอนที่จําเลยยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
“Dior” สําหรับสินคาจําพวกเครื่องนุงหมและแตงกายของจําเลย  จําเลยก็เห็นและทราบวามีแวนตา
ที่ใชเครื่องหมายการคา “Dior” ขาย  ทั้งการโฆษณาสินคาของจําเลยที่ใชเครื่องหมายการคา “Dior” 
ก็ไมไดบอกวาเปนสินคาของจําเลย  และจําเลยยังใชคําวาดิออรเปนเครื่องหมายการคาของจําเลย
กอนยื่นคําขอจดทะเบียนประมาณ 1 เดือนเศษอีกดวย  เห็นไดวาจําเลยใชคําวา “Dior” เปน      
เครื่องหมายการคาสําหรับสินคาของจําเลยเพื่อใหประชาชนทั่วไปหลงผิดวาเปนสินคาของโจทกที่
ทําจากตางประเทศ  นับวาเปนการลวงสาธารณชนใหหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคาของจําเลย  
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โจทกมีสิทธิใชคําวา “Dior” เปนเครื่องหมายการคาของโจทกดีกวาจําเลย  แมเครื่องหมายการคา
ของโจทกดังกลาวจะยังไมไดรับการจดทะเบียนสําหรับสินคาอยางเดียวกันของโจทกก็ตาม

แตตอมาไดมีการพัฒนาขยายความคุมครองการลวงขายออกไปใหครอบคลุมถึงสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการในบางลักษณะดวย  ยกตัวอยางเชน

คําพิพากษาฎีกาที่  768/2509  วินิจฉัยวา เครื่องหมายการคายาสีฟนของโจทกที่         
จดทะเบียนไวนั้นใชคําวา “COLGATE”  สวนของจําเลยที่ขอจดทะเบียนเปนเพียงเครื่องหมายคําวา 
“CAPTAIN” เทานั้น  ไมมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของโจทก  จําเลยมีสิทธิ         
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายคําวา “CAPTAIN” ได  แตการที่จําเลยไดผลิตและจําหนายยาสีฟนบรรจุ
ในสลากกลอง ซ่ึงมีรูปลักษณะของกลองและการวางตัวอักษรเหมือนคลายกับกลองเครื่องหมายการ
คาของโจทก แมจําเลยมีสิทธิในฐานะเปนเจาของเครื่องหมายการคาตามที่จดทะเบียนไวก็ตาม  
จําเลยก็ไมอาจใชเครื่องหมายการคานั้นมาประดิษฐดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการคา
ของโจทก เพราะเปนการใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกโจทก

คําพิพากษาฎีกาที่  1120/2511 วินิจฉัยวา จําเลยใชเครื่องหมายสินคาหมากฝรั่งใน     
หีบหอ ลักษณะ ขนาด และสีเชนเดียวกับเครื่องหมายการคาบุหร่ี คราเวน เอ ของโจทก  แมจะใช
อักษรตางกันบาง  ก็เปนการลวงขายวาเปนสินคาของโจทกซ่ึงไมมีสิทธิทําได  จึงเปนการละเมิดตอ
โจทก

คําพิพากษาฎีกาที่  1080/2512  วินิจฉัยวา เครื่องหมายการคาของโจทกมีคําเปนอักษร
โรมันวา COLGATE  และ CARDENT สวนของจําเลยคําวา COLDANG เห็นไดวามีความแตกตาง
กันทั้งตัวอักษรและการอานออกเสียง  ตัวอักษรที่จําเลยขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาเทานั้น 
ไมมีลักษณะคลายเหมือนกับตัวอักษรเครื่องหมายการคาของโจทกแตประการใด  โจทกไมมีสิทธิ
จะขอหามจําเลยมิใหใชเครื่องหมายการคานั้น

การที่จําเลยจงใจใชเครื่องหมายการคาของจําเลยทําเลียนแบบเครื่องหมายการคาของ
โจทกทุกอยาง กลาวคือ จําเลยผลิตและจําหนายยาสีฟนบรรจุในสลากกลองซึ่งมีรูปรางลักษณะการ
วางตัวอักษรตลอดจนสิ่งที่ใชก็คลายเหมือนกับกลองเครื่องหมายการคาของโจทกทุกอยางทําให   
คนซื้อหลงเขาใจผิดไปวา ยาสีฟน COLDANG ของจําเลยคือยาสีฟน COLGATE ของโจทก  แม
จําเลยจะมีสิทธิในเครื่องหมายการคาที่จําเลยขอจดทะเบียนไวก็ตาม  แตจําเลยก็ไมอาจใช        
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เครื่องหมายนั้นมาประดิษฐดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทกเพื่อใหคน 
หลงเชื่อวาเปนสินคาของโจทก  การกระทําของจําเลยจึงเปนการใชสิทธิซ่ึงมีแตจะเกิดความเสียหาย
แกโจทก  นับวาเปนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของโจทก

คําพิพากษาฎีกาที่  307/2513  วินิจฉัยวา บริษัทโจทกจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสุรา
วิสกี้ไวเปนคําภาษาอังกฤษวา ยอนนี่ วอลคเกอรบาง  รูปคนชราและรูปตราอารมโดยมีคําอังกฤษ
ประกอบบาง  ประทับบนสลากสี่เหล่ียมพื้นสีดําขอบสีทองและพื้นสีแดงขอบสีทองปดไวที่ขวด
สุราชนิดสี่เหล่ียม  สวนบริษัทจําเลยจดเครื่องหมายสินคาสุราวิสกี้เปนคําภาษาอังกฤษวา มารแชล  
ประกอบดวยคําอื่น ๆ และรูปพระนารายณประทับบนสลาก ตลอดจนขนาด สี และรูปราง  แตก็ถือ
วาเปนสวนประกอบแหงเครื่องหมายการคาของโจทก  โดยเฉพาะเมื่อเครื่องหมายการคาของโจทก
เปนคําภาษาอังกฤษ ซ่ึงคนโดยทั่วไปไมอาจเขาใจความหมาย ขนาด สี และรูปรางของสลากยอมมี
ความสําคัญมากที่ทําใหคนสวนใหญเขาใจวาเปนสินคาของโจทก  การใชสลากซึ่งมีขนาด สี และ
รูปรางเหมือนของโจทก ทั้งจดทะเบียนชื่อเปนภาษาอังกฤษดวย ยอมเห็นไดวาอาจทําใหหลงเขาใจ
ผิดวาเปนสินคาของโจทก

คําพิพากษาฎีกาที่  282/2516  วินิจฉัยวา เครื่องหมายการคาคําวา “COLGATE” 
“GARDOL” และ “GARDENT” ของโจทก กับเครื่องหมายการคาคําวา “COLDENT”  ของจําเลย
น้ันปรากฎวาตางขอจดทะเบียนในประเภทเครื่องหมายคําโดยใชตัวอักษรโรมันธรรมดา  การใช
อักษรโรมันเครื่องหมายการคาของโจทกจําเลยตลอดจนการออกสําเนียงในการอานก็คลายคลึงกัน  
ดังนี้เห็นไดวา จําเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทกและอาจทําใหผูซ้ือสินคาเกิดความ
สับสนหลงผิดวาเครื่องหมายการคาของจําเลยคือเครื่องหมายการคาของโจทก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหมูผูซ้ือที่ไมทันสังเกตหรือเปนผูที่ไมรูภาษาองักฤษหรือรูเพียงเล็กนอย   จึงนับวาเปนการลวง 
สาธารณชนตามนัยแหงมาตรา 16 พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2504 มาตรา 4

จําเลยผลิตและจําหนายยาสีฟนซึ่งมีรูปลักษณะของกลอง  การวางตัวอักษร ลักษณะ
ของตัวอักษร สีของกลอง  และสีตัวอักษรคลายกับสลากกลองเครื่องหมายการคาของโจทก  เปน
การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะเกิดความเสียหายแกโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และ 421

คําพิพากษาฎีกาที่  677/2532 วินิจฉัยวา รูปรางลักษณะของกลองฝากับกระปองขนมปง
กรอบของโจทกและจําเลยเหมือนกัน  ขนาดเทากัน สี และภาพตาง ๆ ในตําแหนงเดียวกันเหมือน
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กัน  ขนาดของภาพและตัวอักษรที่อยูในตําแหนงเดียวกันเทากัน  และมีคําที่เหมือนกัน 2 คํา ถึงจะมี
คําอักษรโรมันอีก 2 คําที่ตางกัน แตแมผูที่อานอักษรโรมันได หากไมพิจารณาใหรอบคอบหรือได
เห็นเครื่องหมายการคาของโจทกและจําเลยตางเวลากัน  ก็นาจะไมสามารถสังเกตเห็นขอแตกตาง
ของเครื่องหมายการคาทั้งสอง  ดังนั้น การที่จําเลยผลิตสินคาโดยใชเครื่องหมายการคาเลียนแบบ
เครื่องหมายการคาของโจทกจึงเปนการลวงขายสินคาของจําเลยวาเปนของโจทก

 นอกเหนือจากคําพิพากษาฎีกาที่กลาวมา ยังไดมีคดีที่คลายคลึงกันซึ่งไดตัดสินเมื่อป 
2542 ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 5269/2542  ไดวินิจฉัยไวดังนี้

“ เครื่องหมายการคาชุดแรกของโจทกและโจทกรวมกับของจําเลยนั้นมีอักษรภาษา
ญี่ปุนเหมือนกัน คงมีแตกตางกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการคา โดยของโจทกและโจทก
รวมตัวแรกมีขีดเฉียงดานบน 1 เสน สวนของจําเลยไมมีขีด  สวนคําอักษรโรมันเครื่องหมายการคา
ของโจทกและโจทกรวมใชคําวา “cha” ของจําเลยใชคําวา “Na”  ซ่ึงอยูในวงกลมพื้นสีดํา  สวน
เครื่องหมายการคาชุดหลังนั้น  ของจําเลยมีรูปภาพประกอบคือสตรีกําลังวาดรูปดอกไม ของโจทก
และโจทกรวมเปนรูปสตรีกําลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาขอความภาษาญี่ปุนกับการวางรูปของ
เครื่องหมายการคาทั้งสองฝายแลว จะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก คงแตกตางกันเฉพาะอักษรภาษา
ญี่ปุนตัวแรกดังกลาว  ยอมทําใหประชาชนผูพบเห็นหลงผิดไดวาเปนสินคาของเจาของเดียวกัน  ทั้ง
เมื่อนํามาใชกับสินคาจําพวกเดียวกันคือกระดาษลอกลายเชนเดียวกัน  ถือไดวาเครื่องหมายการคา
ของจําเลยคลายกับเครื่องหมายการคาของโจทกและโจทกรวม  อาจทําใหสาธารณชนเกิดความ     
สับสนหลงผิดในความเปนเจาของได

สินคากระดาษลอกลายของโจทกมีผูส่ังซื้อจากประเทศญี่ปุนเขามาจําหนายในประเทศ
ไทยเปนเวลาประมาณ 30 ปแลว ปจจุบันยังมีผูนิยมใชสินคาที่มีเครื่องหมายการคาของโจทก        
ดังกลาว  สวนจําเลยนั้นเริ่มใชเครื่องหมายการคาดังกลาวในนามบริษัทของจําเลยเมื่อป 2535  
ลักษณะสีสีนและเครื่องหมายการคาท่ีพิมพอยูบนซองบรรจุสินคาก็เหมือนหรือคลายกับของโจทก
มาก ยอมทําใหผูซ้ือหลงเขาใจผิดไดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาของโจทก การกระทําของจําเลย
ถือไดวาเปนการลวงขายสินคา  ทําใหโจทกและโจทกรวมเสียหาย  แมโจทกและโจทกรวมจะไมได
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาพิพาทในประเทศไทย  โจทกและโจทกรวมยอมมีสิทธิฟองเรียก     
คาเสียหายจากจําเลยในฐานเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคา
ได  และมีสิทธิฟองขอใหหามจําเลยใชเครื่องหมายการคาพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เปนการลวงขาย
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วาเปนสินคาของโจทกและโจทกรวมเทานั้นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 46 
วรรคสอง

ที่ศาลชั้นตนพิพากษาหามจําเลยใชเครื่องหมายการคาพิพาทนั้น เมื่อปรากฎวาโจทก
และโจทกรวมเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนในประเทศไทย  จึงมีสิทธิ
ฟองขอใหหามจําเลยใชเครื่องหมายการคาพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เปนการลวงขายวาเปนสินคา
ของโจทกและโจทกรวมเทานั้น  ปญหานี้เปนปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน  แมไมมีคูความฝายใดอุทธรณ ศาลฎีกาก็มีอํานาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแกไขให       
ถูกตองได”

ในคําพิพากษาฎีกาดังกลาวเปนคําพิพากษาที่แกคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 21/2541 ในเรื่องการหามใช
เครื่องหมายการคา  โดยศาลฎีกาไดพิพากษาหามจําเลยใชเครื่องหมายดังกลาวในลักษณะที่เปนการ
ลวงขายวาเปนสินคาของโจทกและโจทกรวม  อันหมายความวา การหามใชเครื่องหมายการคานี้ 
นอกจากในสวนที่เปนเครื่องหมายคําและรูปแลว  ยังรวมถึงรูปลักษณของซองบรรจุสินคาดวย  
เพราะถือวารูปลักษณดังกลาวสามารถทําใหเกิดความสับสนหลงผิดในสินคาได  ในขณะที่คํา
พิพากษาของศาลชํานัญพิเศษอยางศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางได
วินิจฉัยวา

“….สินคาภายใตเครื่องหมายการคาพิพาทมีจําหนายในประเทศไทยมานานพอสมควร  
ยอมตองมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของลูกคา  จําเลยเองยังนําเครื่องหมายการคาดังกลาวมาดัดแปลงเล็ก
นอยแลวจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนของตน  และจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา
ของตนในประเทศไทย  แมตอมาจําเลยจะระบุชื่อบริษัทอยูภายใตซองบรรจุสินคาก็ตาม ก็ไมเปนที่
สะดุดตาและไมใชสวนที่เปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคา  การกระทําของจําเลยถือไดวาเปน
การเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอ่ืน

รูปลักษณของซองบรรจุสินคาของโจทกและโจทกรวมไมใชเครื่องหมายที่ใชหรือจะ
ใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น  จึงไมใชเครื่องหมายการคาตาม
ความหมายของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสอง  ทั้งไมปรากฎวาโจทกและ
โจทกรวมไดกลาวอางเปนการออกแบบผลิตภัณฑและไดจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑตาม  
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พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไวแลว  โจทกและโจทกรวมจึงฟองขอใหแสดงวามีสิทธิในรูปลักษณ
ของซองบรรจุสินคาดีกวาจําเลยและหามจําเลยใชรูปลักษณของซองบรรจุสินคาพิพาทไมได”

เมื่อพิจารณาคําพิพากษาฎีกาที่ 5269/2542, 677/2532, 1080/2512 และ 768/2509  พอ
สรุปไดวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการบางลักษณะอันไดแก กลองหรือซองบรรจุตัวสินคา
สามารถไดรับความคุมครองภายใตหลักกฎหมายเรื่องลวงขายที่บัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายการคา มาตรา 46 วรรคทาย แมโดยลักษณะของเครื่องหมายที่อยูบนกลองหรือซองดังกลาวจะ
ไมไดมีความคลายคลึงกันก็ตามเชนในคําพิพากษาฎีกาที่ 768/2509 และ 1080/2512 โดยในขอเท็จ
จริงของทั้งสองคดมีีความคลายกันคือ  แมในตัวเครื่องหมายคําของจําเลยนั้นไดเขาสูขั้นตอนการจด
ทะเบียน ไมวาจะไดรับการจดทะเบียนหรืออยูในระหวางการขอจดทะเบียนก็ตาม อันแสดงใหเห็น
ถึงสิทธิในตัวเครื่องหมายคําของจําเลยตามบทบัญญัติของกฎหมาย แตจําเลยก็ไมอาจใชเครื่องหมาย
นั้นมาประดิษฐดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายของโจทก เพื่อใหคนหลงเชื่อวาเปนสินคา
ของโจทก  เปนที่นาสังเกตวา ศาลนั้นเห็นวาในตัวเครื่องหมายแลวไมสามารถสรางความสับสนได 
แตเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นบนสินคาแลว ทําใหเกิดความสับสนได เพราะการสรางสรรคองค
ประกอบอื่นนั้นมีความคลายคลึงกันเปนอยางมากกับของโจทก  ซ่ึงการที่ผูใดผูหนึ่งจะสรางสรรค
ส่ิงใดใหมีความคลายคลึงกับของบุคคลหนึ่งเปนอยางมากนั้นยอมเปนไปไมไดหรือมีทางเปนไปได
นอยมาก  ดังนั้น หากเกิดขึ้นเชนนั้นและจําเลยก็ไมไดพิสูจนใหเห็นเปฯอยางอื่นก็เปนการแสดงวา 
จําเลยมีเจตนาไมสุจริตกระทําละเมิดตอโจทกที่ทําใหเกิดความเสียหาย โดยการแสวงหาประโยชนที่
โจทกพึงไดนั้นมาเปนของตน  แตสําหรับคําพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 และ5269/2542  การพิจารณา
ขอเท็จจริงของศาลที่รวมถึงซองหรือภาชนะบรรจุจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมี “เครื่องหมาย” ตามคํานิยาม
ของกฎหมายที่มีความคลายคลึงกันกอน  และเมื่อเทียบกับลักษณะอื่น ๆ ดวยแลวยิ่งทําใหเกิดความ
สับสนมากขึ้น เชนนี้ศาลก็จะถือวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่เปนการลวงขาย    ซ่ึงการ
วินิจฉัยของศาลฎีกานั้นจะเปนการเปรียบเทียบถึงสวนประกอบของสินคาหรือบริการของทั้งฝาย
โจทกและจําเลยวาสามารถกอใหเกิดความคิดในจิตใจของผูซ้ือไดหรือไมวา เมื่อวางเทียบเคียงกัน
แลวจะมีลักษณะทําใหเกิดความสับสนหลงผิดไดหรือไมตามหลักการลวงขาย ดังนั้น การวินิจฉยัวา
สวนประกอบของสินคาหรือบริการจะไดรับความคุมครองตามหลักเรื่องลวงขายหรือไมนั้น  จึงเปน
การพิจารณาโดยอาศัยหลักอยางเดียวกับที่วินิจฉัยวาเครื่องหมายคําหรือรูปไดรับการคุมครองภายใต
หลักนี้หรือไม  กลาวคือตองมีการพิสูจนวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของโจทกนั้นไดนํา
มาใชอยางกวางขวางกับสินคาของตนจนเปนที่รูจักแกสาธารณชน  และจําเลยไดอาศัยช่ือเสียงและ
ความเปนที่รูจักดังกลาวของสวนประกอบของสินคาหรือบริการโจทกมาทําใหสาธารณชนดังกลาว
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เกิดความสับสนหลงผิดคิดวาสินคาที่จําเลยผลิตและจําหนายภายใตสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นเปนสินคาของโจทก อันเปนการใชสิทธิที่ไมสุจริต กอใหเกิดความเสียหายแกโจทก โดย
ตองพบวามีความคลายคลึงในตัว “เครื่องหมาย” ตามคํานิยามของกฎหมายเสียกอนจึงจะทําใหเกิด
การกระทําเพื่อการลวงขายในสวนประกอบของสินคาหรือบริการได มิฉะนั้นแลว ยอมไมสามารถ
ฟองรองเรื่องลวงขายได เพราะเมื่อไมมีสินคาที่ใชสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็ไมสามารถ
นํามาเปรียบเทียบวาสินคาใดเปนของแทและสินคาใดเปนสินคาลวงได  เจตนาของจําเลยวามีการ
ฉอฉลหรือไมไมเปนประเด็นที่จะตองพิสูจน  เพียงแคทําใหศาลเห็นวา พฤติการณของจําเลยทําให
บุคคลภายนอกเขาใจวาสินคาที่จําเลยขายเปนสินคาของโจทกก็เพียงพอ6

ส่ิงที่นาสังเกตในแนวคําพิพากษาฎีกาของศาลไทยคือ หลักกฎหมายเรื่องการใชสิทธิ
โดยไมสุจริตตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วา “ในการใชสิทธิ
แหงตนก็ดี ในการชําระหนี่ก็ดี ทานวาบุคคลทุกคนตองกระทําการโดยสุจริต”  ไดนํามาปรับใชกับ
การลวงขาย  โดยในคดีลวงขาย สวนใหญมักจะปรากฎวาศาลไดพิจารณาพฤติการณแวดลอมตาง ๆ 
ในสวนการกระทําของจําเลย แลวพิเคราะหผลดังกลาวดวยการใชมาตรา 5 มาปรับวาจําเลยหรือผู
ลวงขายไดกระทําการใด ๆ ดวยความสุจริตใจอยางไรหรือไม  ศาลมักจะถือวา การใชสิทธิโดยไม
สุจริตดังกลาวเปนผลโดยตรงที่จะทําใหสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเปนเจาของ
เครื่องหมายการคาหรือตัวสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาดังกลาว  โดยที่โจทกหรือเจาของเครื่อง
หมายการคาที่แทจริงไมจําตองพิสูจนขอเท็จจริงใหถึงกับเห็นไดชัดวา สาธารณชนหรือผูบริโภคได
เกิดความสับสนหลงผิดเชนนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  เปนการที่ศาลไดเล็งเห็นและคาดเห็นไดอยาง
แนชัดแลววา พฤติการณของจําเลยที่กระทําไมสุจริตนั้นยอมเปนผลเสียหายแกสาธารณชนในตัวเอง
อยูแลวนั่นเอง7

4.1.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4

บทบัญญัติของมาตรา 4  เปนบทบัญญัติทีใหนิยามความหมายของ “งาน” ที่จัดเปน
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  อันไดแก  งานวรรณกรรม  นาฎกรรม  ศิลปกรรม 

                                                          
6 มานะ  พิทยาภรณ, “การลวงขาย (Passing-off)”,  บทบัณฑิตย (กันยายน 2535) : 59.
7  ชาญชัย  ศิลาจารุ,  “เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน”,  วิทยานิพนธปริญญานิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 256-257.
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ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรภาพแพรเสียง หรืองานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะตามมาตรา 6  ซ่ึงงานเหลานี้มีลักษณะแตกตาง
กันไปแลวแตประเภทของงานนั้น ๆ แตไมวาจะเปนงานประเภทใด  งานที่ถูกสรางสรรคขึ้นจะได
รับความคุมครองตามกฎหมายก็ตอเมื่องานนั้นเปนงานที่ใชความคิดของผูสรางสรรคในการ     
สรางสรรคผลงานนั้นออกมา แมวาผลงานจะออกมามีลักษณะเหมือนหรือคลายกับงานของผูอ่ืน    
ก็ตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไดใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการไว
เชนเดียวกัน โดยถือวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการในบางลักษณะเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 4  อันไดแก รูปรางของสินคา ฉลาก การโฆษณา เสียง และการตกแตงรานคา (สถานที่ให
บริการ) ซ่ึงการพิจารณานี้เปนการเทียบเคียงจากบทบัญญัติของกฎหมาย ไมไดพิจารณาถึงคํา
พิพากษาของศาล (เวนแตจะมีการอางอิงตางหากออกไป) ทั้งนี้เปนเพราะวาไมมีคําพิพากษาไดเคย
วินิจฉัยไว

สวนประกอบของสินคาประเภทรูปรางของสินคานั้นถือเปนงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
กรรม โดยจัดอยูในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพถายและงานศิลปประยุกต  โดยในรูป
รางของสินคาหนึ่ง ๆ สามารถจัดเปนงานลิขสิทธิ์ไดทั้ง 3 ประเภทขางตนหรือไมก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวาตนรางแนวคิดสรางสรรคของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ ประเภทนี้มีลักษณะที่อาจ
เขาขายงานประเภทใด เพราะนอกจากตัวสินคาที่ปรากฎรูปรางเองแลว  ยังมีสวนประกอบอื่นอีกที่
กฎหมายเครื่องหมายการคาไมไดใหความคุมครองเชนอยางกฎหมายลิขสิทธิ์  ยกตัวอยางเชน  หาก
ตนรางเปนภาพวาด สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้ก็เปนงานจิตรกรรม แมวาภาย
หลังจะไดทดลองสรางหุนจําลองขึ้นมาก็ตาม หรือหากตนรางเปนรูปทรงสามมิติก็เปนงาน
ประติมากรรม หากภายหลังมีการนําเอาตนรางดังกลาว ไมวาจะเปนภาพวาดหรือรูปทรงสามมิติไป
ผลิตเพื่อใชประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานนั้น สวนประกอบของ
สินคาหรือบริการดังกลาวก็จะเปนงานศิลปประยุกตอีกอยางหนึ่งดวย8  นอกจากนั้น รูปรางดังกลาว
ไมวาจะเปนงานศิลปกรรมประเภทใด ยังไดรับการคุมครองจากการลอกเลียนโดยอาศัยภาพถาย
หรือแผนผังของรูปรางดังกลาวดวยเพราะถือวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ แมวาจะ

                                                          
8 สุกัญญา รุงทองใบสุรีย, “ปญหาการใหความคุมครองซ้ําซอนแกการออกแบบผลิตภัณฑ”, 

วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 14.



259

เปนการลอกเลียนจากตัวภาพถายหรือแผนผังนั้นเอง ไมไดทําโดยตรงกับตัวงานก็ตาม9  แตจากคํา
พิพากษาฎีกาที่ 6379/253710 ไดมีการใหความคุมครองแบบปากกาจาก      หลักฐานที่นํามาอางทั้ง
แบบพิมพ และแบบแมพิมพ หุนจําลองปากกา ส่ิงเหลานี้ทําใหศาลตัดสินวา งานสรางสรรคปากกา
ของโจทกประกอบไปดวยทั้งงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปประยุกตดวย 
เพราะยังสามารถนําปากกาดังลาวไปใชประโยชนในการ     ขีดเขียนและเพื่อประโยชนทางการคา
อ่ืนนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกลาว  ดังนี้แสดง
ใหเห็นวา รูปรางหนึ่ง ๆ สามารถที่จะไดรับความคุมครองในหลาย ๆ ประเภทงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วามีการแสดงเปนที่ประจักษแกศาลไดในระดับใดในการสรางสรรคงานนั้นขึ้นมา

คําถามที่เกิดขึ้นบอยครั้งเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิในรูปรางของสินคานี้ไดแก งานลิขสิทธ์ิ     
ดังกลาวจะเกิดการคุมครองซ้ําซอนกับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม  
ในการตอบคําถามนี้ เราสามารถเทียบเคียงกับคําพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 ไดเชนเดียวกัน  แมใน
คําพิพากษาดังกลาวจะไมไดเปนการตัดสินไวโดยตรง แตขอเท็จจริงนั้นก็ปรากฎชัดวาในรูปราง
และลักษณะของปากกาโจทกที่บรรยายมานั้นมีลักษณะเปนแบบผลิตภัณฑตามที่บัญญัติในพระราช
บัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56  แตโจทกไมไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
ดวยเหตุนี้ ศาลจึงใหความคุมครองแบบปากกาภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ไป เพราะนาจะเปนธรรมและ
เปนไปไดในทางกฎหมายมากที่สุด แตก็นาคิดวา หากมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑใน
แบบปากกาแลว แตหมดอายุความคุมครอง  และตอมามีการขอรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ศาลจะตัดสินไปในทางใด  สําหรับขอคิดนี้ไดมีนักกฎหมายใหความเห็นวา สืบเนื่องจากใน
มาตรา 4 ไดบัญญัติไววา “….ทั้งนี้ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปหรือไม”  แบบ    
ผลิตภัณฑที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จึงควรที่จะมีลักษณะทางศิลปะอยู
บางโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมและประติมากรรม  แมยังไมตองถึงขนาดการมีคุณคาทางศิลปะอยู
ดวยก็ตาม เพราะการประเมินคุณคาทางศิลปะอาจไมจําเปนสําหรับงานศิลปกรรมประเภทเฉพาะที่
กฎหมายลิขสิทธิ์จัดใหเปนงานศิลปกรรม เนื่องจากถือวามีลักษณะทางศิลปอยูในตัวแลว ไดแกงาน

                                                          
9 ปริญญา ดีผดุง, “กฎหมายลิขสิทธิ์”, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา, 

พิมพคร้ังที่ 2 (สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, กรุงเทพมหานคร : กันยายน 2540), 
หนา 54.

10 ดูรายละเอียดของคําพิพากษาไดในหนาที่ 85-86.
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ภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม งานภาพถายและงานภาพประกอบ11  แตงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมควรที่จะมีลักษณะในทางศิลปะอยูพอที่จะทําใหชี้ชัดไดวาจะมีความแตกตางจากงาน
ที่มีลักษณะธรรมดาที่เปนการประกอบดวยเสน แสง หรือสี หรือส่ิงอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง  หรือเปนรูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและ
จับตองไดเทานั้น  เพราะไมวาทุกสิ่งใดที่ปรากฎบนโลกที่มีลักษณะธรรมดาดังกลาวก็ถือเปนงาน
ลิขสิทธิ์หมดอันเปนการไมถูกตองและไมสมควรอยางยิ่ง  ซ่ึงหากเปนเชนนี้แลว การสรางรูปทรง
ดวยเสน แสง สีหรือส่ิงอ่ืนลงบนวัสดุที่ไมปรากฎลักษณะทางศิลปก็ไมไดรับความคุมครองอยาง
เปนงานลิขสิทธิ์  แตอาจไดรับความคุมครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตร
ไดสถานเดียว  แตหากงานบางชิ้นไดมีลักษณะที่เปนทั้งแบบผลิตภัณฑและมีความงามทางศิลปอยู
ดวย  การใหความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก็คงตองแบงแยกกันในแตละสวน  
ดังกลาวออกไปภายใตขอบเขตแหงการคุมครองของกฎหมายฉบับนั้น ๆ ซ่ึงการซ้ําซอนในการให
ความคุมครองของกฎหมายทั้งสองฉบับก็จะหมดไปโดยปริยายนั่นเอง

ในสวนของสวนประกอบของสินคาประเภทฉลากก็สามารถไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได แมกฎหมายไมไดระบุโดยตรงแตก็สามารถจัดใหอยูในงานประเภทใดประเภท
หน่ึงหรือหลาย ๆ ประเภทได หากฉลากนั้นมีลักษณะตรงตามงานดังกลาวเชน เปนงานจิตรกรรม 
งานภาพพิมพ งานภาพถาย หรือเปนงานศิลปประยุกตก็ได  แตการคุมครองลิขสิทธิ์ในฉลากถือวา
เปนการคุมครองเฉพาะสวนที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เทานั้น12  ไมรวมถึงสวนอื่น ๆ 
ที่ประกอบกันเขาเปนฉลาก เชนในฉลากหนึ่งประกอบดวยคําและภาพ คําในฉลากนั้นไมมีลักษณะ
ที่จะเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ได แตภาพนั้นสามารถจัดเปนงานจิตรกรรมหรืองานศิลปประยุกตได การ
พิจารณาวาฉลากมีลิขสิทธิ์หรือไมก็ตองพิจารณาเฉพาะที่เปนงานตามกฎหมาย และสวนนั้นเทานั้น
ที่จะไดรับความคุมครอง สวนอื่นที่ไมใชก็ไมไดรับความคุมครอง แตจะจัดอยูภายใตกฎหมายอื่น
หรือไมตองพิจารณาตอไป

สําหรับสวนประกอบของสินคาประเภทโฆษณานั้น เห็นวาเมื่อการโฆษณาคือการ
บรรยายสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจักตอสาธารณชนเพื่อชักชวนหรือจูงใจใหซ้ือสินคาหรือบริการ 

                                                          
11 ธัชชัย  ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หนา 104.
12 ธัชชัย ศุภผลศิริ, “การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดของสินคา”, บท

บัณฑิตย, หนา 91.
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ไมวาจะอยูในรูปของการทําปายประกาศ ใบปลิว หุนจําลองของสินคา  บทโฆษณาทางวิทยุหรือ        
โทรทัศนหรือทางอื่นใดที่เปนการทําเพื่อชักชวนใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือใชบริการ ดังนั้น การ
โฆษณาจึงขึ้นอยูกับผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการวาตองการที่จะใหมกีารแสดง
สินคาหรือบริการออกมาใหผูบริโภคเห็นหรือไดยินอยางไร  เชนโดยการวาดรูปบนกระดานขนาด
ใหญ หรือทําสินคาเปนรูปทรงสามมิติขนาดใหญกวาตัวสินคาจริงเพื่อตั้งวางตามสถานที่ตาง ๆ หรือ
เปนภาพพิมพเพื่อแจกจายเปนขอมูลเบื้องตน  หรือเปนการลําดับภาพและเสียงบรรยายถึงเรื่องราว
หรือลักษณะโดยรวมของสินคาหรือบริการ หรืออาจเปนการโฆษณาตามสถานีวิทยุกระจายเสียง ส่ิง
เหลานี้อาจถือไดวาเปน  “งาน” ตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นยกตัวอยางเชน งานศิลปรรม
ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ หรือเปนงานโสตทัศนวัสดุหรือเปนสิ่งบันทึกเสียง 
หรืองานแพรเสียงแพรภาพ เปนตน

สําหรับ สวนประกอบของสินคาประเภทเสียง เชน เสียงเปดรายการโทรทัศนหรือเกม
โชว หรือเสียงของรถขายไอศครีมเพื่อใหผูบริโภคทราบวาไอศครีมไดถูกนํามาเสนอขายแลว 
เปนตน  เสียงประเภทนี้จัดเปนงานดนตรีกรรมตามมาตรา 4 วรรค 713 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
อนึ่ง เสียงดังกลาวอาจนําไปบันทึกลงในวัสดุใด ๆ ที่จะสามารถนํากลับมาเลนซ้ําไดอีก เชนบันทึก
ลงในเทป แผนซีดี แผนเสียง เหลานี้เปนตน  แตไมถือวาเปนสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา 4 วรรค 1014

เพราะถือวาเปนงานที่ดัดแปลงมาจากงานตนฉบับโดยวิธีการทําซ้ําในสวนอันเปนสาระสําคัญโดย
เปล่ียนรูปใหมเทานั้น  ไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม

สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทสุดทายที่จัดเปน “งาน” ในพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ ก็คือ สวนประกอบของบริการประเภทการตกแตงรานคาหรือสถานที่ใหบริการ  ไม
วาจะเปนการตกแตงภายในหรือภายนอกรานคา  แตตองเปนการตกแตงที่ปรากฎใหเห็นเปน

                                                          
13 มาตรา 4 วรรค 7 “ดนตรีกรรม” หมายความวา  งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลง

หรือขับรองไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลง
หรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว

14 มาตรา 4 วรรค 10 “ส่ิงบันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียง
ดนตรี เสียง การแสดงหรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะ
นํามาเลนซ้ําไดอีก  โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น  แตทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึง
เสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
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รูปธรรมแลว  ไมใชเพียงความคิดเทานั้น  การตกแตงดังกลาวนี้จึงจะจัดไดวาเปนงานศิลปกรรม
ประเภทงานสถาปตยกรรมตามมาตรา 4 วรรค 6(4)15  เพราะถือวามีการใชความคิดสรางสรรคใน
การออกแบบตกแตงเพื่อใหไดออกมาอยางที่คาดการณไว เทานี้ก็เปนการเพียงพอที่จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ป 2537 แลวเนื่องจากการคุมครองลิขสิทธิ์มิไดคํานึงวาในแต
ละสวนที่ประกอบนั้นจะแสดงถึงแหลงกําเนิดของบริการหรือไม เพราะประเด็นดังกลาวไมไดเปน
ปจจัยในการพิจารณาการมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เชนเดียวกับสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการประเภทอื่น ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน

4.1.3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 
3 วรรค 5 และมาตรา 56

มาตรา 3 วรรค 5 บัญญัติวา “แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ
หรือองคประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซ่ึง
สามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได

จากบทนิยามดังกลาวจะเห็นไดวา การออกแบบผลิตภัณฑก็คือความคิดสรางสรรค
เกี่ยวกับการทําใหรูปรางลักษณะภายนอก  (ornamental aspects)  ของผลิตภัณฑเกิดความสวยงาม 
อันเปนลักษณะพิเศษที่ทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณคาในทางพาณิชย  (commercial  value)  เพิ่มขึ้น  
ซ่ึงการมีคุณคาในทางพาณิชยนี้เกิดขึ้นจากการนําลักษณะพิเศษดังกลาวไปใชเปนแบบเพื่อใน      
อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม16

การออกแบบผลิตภัณฑตามมาตราดังกลาวนั้นไดแก รูปรางของผลิตภัณฑ และ     
องคประกอบของลวดลายหรือสี  ในสวนที่เกี่ยวกับสวนประกอบของสินคาแลว  การออกแบบ
ประเภทรูปรางของผลิตภัณฑจึงเปนสวนประกอบของสินคาชนิดหนึ่ง เพราะรูปรางของผลิตภัณฑก็
คือรูปรางลักษณะหรือรูปทรงของผลิตภัณฑที่มีลักษณะ 3 มิติที่มองเห็นไดจากภายนอก ซ่ึงสวน

                                                          
15 มาตรา 4 วรรค 6(4) “งานสถาปตยกรรม” ไดแก งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 

งานออกแบบ ตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือการ
สรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง

16 ยรรยง  พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หนา 5-12.
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ประกอบของสินคาประเภทรูปรางผลิตภัณฑก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  ดังนั้น จึงจัดไดวากฎหมาย
สิทธิบัตรมีการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคา แตการพิจารณาการใหความคุมครองแบบ
ผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรและตามสวนประกอบของสินคานั้นแตกตางกัน     โดยการให
ความคุมครองแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรจะตองเปนแบบที่มีความใหมเพื่อใชในอุตสาห
กรรมหรือหัตถกรรมไดตามมาตรา  56   แตสวนประกอบของสินคานั้นไมไดเนนความใหมหรือ
การนําไปใชในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม   ตรงกันขาม    หากสวนประกอบของสินคาประเภท
รูปรางของผลิตภัณฑไมไดใหม   แตไดมีการเปดเผยหรือใชแพรหลายอยูแลวในตลาดการคา  และ
ทําหนาที่ในการชี้แนะผูซ้ือถึงสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาดังกลาววาเปนสินคาที่ผลิตขึ้นโดยผู
ผลิตรายใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคา เชนนี้ก็ไดรับความ
คุมครองอยางเปนสวนประกอบของสินคา   แตอยางไรก็ดี  บางครั้งสวนประกอบของสินคาก็มี
ความใหม (ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง) และทําหนาที่อยางเครื่องหมายการคาไดเชนเดียวกัน ดวย
เหตุนี้ สวนประกอบของสินคาที่มีลักษณะดังกลาวจึงอาจทําใหเกิดการคุมครองซ้ําซอนในกฎหมาย
สิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการคาได ซ่ึงประเด็นดังกลาวนี้จําเปนที่จะตองรอการวินิจฉัย
ของศาลตอไป   เพราะการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาในรูปรางของผลิตภัณฑตาม
หลักในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 นี้เพิ่งมีการบัญญัติใหความคุมครองเมื่อ 30 
มิถุนายน 2543

4.1.4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด มาตรา 5, 420 และ42117

บทบาทของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตอการใหความคุมครองสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการหรือตอส่ิงอื่นของศาลนั้นจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอการกระทําละเมิดในสิทธิของสวนประกอบของสินคาหรือ

                                                          
17 มาตรา 5 “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําการโดย

สุจริต”
มาตรา 420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสีย

หายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี 
ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 421 “การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการอันมิชอบ
ดวยกฎหมาย”
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บริการที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมาย ไมวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจะเปนประเภท
ใด หากเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับการพิจารณาวาเปนสิ่งที่กฎหมายใหความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 มาตรา 4 หรือมาตรา 46 วรรคทาย หรือพระ
ราชบัญญัติสิทธิบัตรป 2542 มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ป 2537 
มาตรา 4  เมื่อมีการกระทําที่เปนการลวงละเมดิในสิทธิตามที่กฎหมายตาง ๆ ดังกลาวไดระบุไว ถือ
วาผูละเมิดไดใชสิทธิโดยไมสุจริตจนเปนเหตุใหผูเปนเจาของไดรับความเสียหาย ผูเปนเจาของยอม
สามารถเรียกรองในคาสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดได 
มาตราดังกลาวจึงถือเปนมาตราที่ใชเพื่อเยียวยาความเสียหายในทางแพงที่เกิดขึ้นกับสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการของผูเปนเจาของ

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับอันไดแก เครื่องหมายการ
คา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของไทย  จะเห็นวากฎหมายดังกลาวไดมีการกลาวถึงสิ่งที่จะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายแตละฉบับมีอะไรบาง และเมื่อส่ิงนั้นไดรับความคุมครองแลว ผูเปนเจาของ
จะมีสิทธิอยางใดบาง เชน สิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียนกับสินคา
ที่ไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 44 และสิทธิในการเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมจดทะเบียนแต
ไดถูกลวงขายตามมาตรา 46 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 หรือสิทธิใน
การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑ
ดังกลาวตามมาตรา 63 แหงพะราชบัญญัติสิทธิบัตรป 2542  หรือตามมาตรา 27-33 แหงพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ที่ไดมีการบัญญัติไวเลยวาการกระทําเชนไรที่จะถือเปนการละเมิดไวชัดเจนตางหาก
ออกไป  นอกเหนือจากการบัญญัติถึงสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการทําซํ้า    
ดัดแปลงหรือเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา 15  และแมวาในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 
77 ตรี18 หรือมาตรา 6419 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะกําหนดคาเสียหายไวเปนพิเศษวาตองมีการ

                                                          
18 มาตรา 77 ตรี “ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร…ตาม….มาตรา 63….. ศาล

มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตร….ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึง
ถึงความรายแรงของความเสียหาย        รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการ
บังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร….ดวย”

19 มาตรา 64 “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์…ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหาย
แกเจาของลิขสิทธิ์….ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย        
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พิจารณาถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมถึงการสูญเสียและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับ
ตามสิทธิของผูทรงหรือผูเปนเจาของดวยก็ตาม แตจะเห็นไดวากฎหมายเครื่องหมายการคาและ 
สิทธิบัตรไมไดระบุวาการกระทําใดเปนการกระทําอันเปนการฝาฝนสิทธิเด็ดขาดของผูทรงหรือ     
ผูเปนเจาของเชนอยางในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 27-33 จึงทําใหตองมีการอนุมานวาหาก    
ผูใดฝาฝนสิทธิของผูเปนเจาของหรือผูทรงที่มีในสวนประกอบของสินคาหรือบริการถือวาผูนั้นได
กระทําการละเมิดตามหลักทั่วไป ทั้งนี้ การฝาฝนดังกลาวตองสงผลใหเกิดความเสียหายตามหลัก
ละเมิดดวย จึงจะมีสิทธิไดรับการเยียวยาชดใชความเสียหาย  ซ่ึงการกําหนดคาเสียหายนี้จะมีหลัก
เกณฑอยางใดนั้น ในสวนของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์คงตองเปนไปตามมาตรา 77 ตรี และ มาตรา 64 
ตามลําดับ  แตสําหรับกรณีเครื่องหมายการคา การกําหนดคาเสียหายในการละเมิดเครื่องหมายการ
คาก็ตองนํามาตรา 43820 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชอีกเชนกัน ดังเชนที่     
ปรากฎในคําพิพากษาฎีกาที่ 1742/2527 วินิจฉัยวา โจทกบรรยายฟองวา การที่จําเลยนําเครื่องหมาย
การคาของโจทกไปใช ทําใหสาธารณชนเสื่อมความเชื่อถือในสินคาของโจทก แมโจทกจะมิไดนํา
สืบใหเห็นวาไดรับความเสียหายอยางไร เพียงใด ศาลยอมวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิดตามมาตรา 438 แหง ป.พ.พ. ได

เมื่อการใหความคุมครองในสวนประกอบของสินคาหรือบริการในทางแพงเปนการ
นําเอาหลักละเมิดมาใช อายุความการฟองละเมิดสวนประกอบของสินคาหรือบริการก็ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑทั่วไปดวยเชนกัน  คือ ในมาตรา 448 การฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิด ให
ผูเสียหายฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่รูถึงการละเมิดและรูตัวผูที่จะตองชดใชคาสินไหมหรือภายใน 
10 ปนับแตวันที่มีการละเมิด  แตสําหรับกรณีลิขสิทธิ์ มีความเปนพิเศษตางหากออกไป คือ ใน
มาตรา 63 ไดกําหนดไววา การฟองคดีสามารถกระทําไดภายใน 3 ปนับแตวันที่เจาของลิขสิทธิ์รูถึง
การละเมิดและรูตัวผูกระทําผิด  แต   ทั้งนี้ตองไมเกิด 10 ปนับแตวันที่มีการละเมิด  ดังนั้น การฟอง

                                                                                                                                                                     
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์…
ดวย”

20 มาตรา 438 “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควร
แกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด

อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแก การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสีย
ไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหาย
อยางใด ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย”
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คดีละเมิดลิขสิทธิ์ ผูเปนเจาของมีระยะเวลาในการตัดสินใจฟองคดีไดยาวกวาการฟองคดีละเมิด
เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร

4.1.5 ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดท่ีเก่ียวกับการคา มาตรา 27221

เจตนารมณของมาตรา 272 นี้ก็เพื่อคุมครองการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทางการคา 
(unfair competition)22 พฤติกรรมใดที่ขัดตอเจตนารมณดังกลาวจะถือวาเปนผูมีความผิดตาม        
บทบัญญัติดังกลาว โดยในการนี้ไดมีการตีความคําวา “รอยประดิษฐ” ใหคุมครองเครื่องหมายการ
คาทั้งประเภทที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาไวดวย   
(ยืนยันในคําพิพากษาฎีกาที่ 783/250823)  เพราะถือวาไมวาจะเปนเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือไม
จดทะเบียนก็ตาม หากมีการนําเครื่องหมายของผูอ่ืนไปใชโดยไมสุจริต เพื่อใหผูซ้ือหลงเชื่อวาเปน

                                                          
21 มาตรา 272  “ผูใด  (1)  เอาชื่อ รูป  รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ในการประกอบการ

คาของผูอ่ืนมาใชหรือทําใหปรากฎที่สินคา  หีบ  หอ  วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความ รายการแสดงราคา 
จดหมายเกี่ยวกับการคาหรือส่ิงอื่นทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคา
ของผูอ่ืนนั้น

(2) เลียนปาย หรือส่ิงอื่นทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวา
สถานที่การคาของตนเปนสถานที่การคาของผูอ่ืนที่ตั้งอยูใกลเคียง

(3) ไขขาวแพรหลายซึ่งขอความเท็จเพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่
การคา สินคา อุตสาหกรรมหรือพาณิชยการของผูหนึ่งผูใดโดยมุงประโยชนแกการคาของตน……”

22 เสาวลักษณ  จุลพงศธร, “ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการ
คา”, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 
70.

23 คําพิพากษาฎีกาที่ 783/2508 วินิจฉัยวา “ประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยว
กับการคา ไดบัญญัติฐานความผิดไวหลายฐานตาง ๆ กัน โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 272(1) นั้นเปนเรื่องเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคา
ของผูอ่ืนมาใช หรือทําใหปรากฎที่สินคา ฯลฯ เชน การทําปลอมรูป รอยประดิษฐหรือขอความของ
เขาขึ้นตรงตามลักษณะเดิมของเขา ซ่ึงมิใชแตเพียงเลียนแบบเทานั้น ถาทําปลอมดังนี้แลว ถึงแม   
เจาของจะมิไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไวก็ตามก็เปนผิดตามมาตรา 272 (1) นี้ได แตเปน
ความผิดอันยอมความได…”
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สินคาหรือการคาของผูอ่ืนอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  การกระทําดังกลาวเปนการ
กระทําที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมในทางการคาแกผูเปนเจาของ ฉะนั้น กฎหมายควรจะบัญญัติ
ใหเปนความผิดและมีบทลงโทษ

ในมาตรา 272(1) การนําสิ่งที่กฎหมายกําหนดอันไดแก ช่ือ รูป รอยประดิษฐหรือ    
ขอความใด ๆ ของผูอ่ืนไปใชถือวาเปนการกระทําที่ไมเปนธรรมตอผูเปนเจาของทั้งสิ้น หากส่ิงนั้น
ไมไดอยูในขอบขายที่กฎหมายกําหนดแลว การนําไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของก็ไม
เปนความผิดแตอยางใด  “ช่ือ” หมายถึง ชื่อที่ใชในทางการคา เชน ช่ือบริษัท หาง ราน หรือช่ือ        
ผูผลิต,  “รูป” หมายถึงภาพ จะเปนภาพในลักษณะใดก็ได, “รอยประดิษฐ” หมายถึง สัญลักษณ   
ลวดลาย เครื่องหมาย และ “ขอความใด ๆ”  หมายถึง ถอยคํา ขอความ คําขวัญ24

ปญหาที่ตองพิจารณาในมาตรา 272(1) นี้คือ การตีความคําวา “รอยประดิษฐ” ที่ผาน
มาวาครอบคลุมถึง สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทใดหรือไม  แตสําหรับบทบัญญัติใน
มาตรา 272(2) และ (3) แมจะเกี่ยวของกับการใหความคุมครองการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทางการ
คาเชนเดียวกับในอนุมาตรา 1 ก็ตาม แตอนุมาตราเหลานั้นเปนความผิดที่มีองคประกอบความผิดใน
อนุมาตรา 2 และลักษณะการกระทําในอนุมาตรา 3 ตางจากลักษณะของการอาศัยช่ือเสียงกิตติคุณ
หรือคานิยมในทางการคาของผูอ่ืนมาแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองเชนอยางในอนุมาตรา 1 แม    
ชื่อเสียงหรือคานิยมดังกลาวจะมีไมมาก แตก็ไมเปนการสมควรและเปนธรรม ดวยเหตุนี้ ใน     
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอกลาวถึงแตเฉพาะปญหาขางตนที่เกี่ยวเนื่องกับสวนประกอบของสินคา
หรือบริการเทานั้นซึ่งจะวิเคราะหถึงมาตรา 272(1) เปนหลัก

คําวา  “รอยประดิษฐ”  ศาลฎีกาไดตีความไวในคําพิพากษาฎีกาที่  386/2509  วา 
“……บทบัญญัตินี้เปนเครื่องหมายของสินคาเทานั้น เพราะชื่อหรือขอความในการประกอบการคา
จะแปลวาเปนแบบของวัตถุที่ผลิตเปนสินคานั้นไมได  สวนรอยประดิษฐก็เปนแตลวดลายของ
เครื่องหมายแลวแตจะประดิษฐใหเปนสัญลักษณที่ตองการ  รูปนั้นก็คือภาพเขียน ภาพถายของ
บุคคลหรือสถานที่หรือส่ิงอื่นที่ใชใหปรากฎที่สินคาเพื่อใหเปนที่สังเกตวาเปนสินคาของตน  หาใช
รูปทรงลวดลายของสิ่งผลิตไม  เพราะแมจะผลิตวัตถุเปนรูปทรงลักษณะตบแตงของสินคาอยางใด 

                                                          
24 วัชรินทร ปจเจกวิญสูกุล, “ขอสังเกตคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา”, บทบัณฑิตย 

(มิถุนายน 2535) : 78.
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หากไมปรากฎเครื่องหมายในการประกอบการคา ก็ไมอาจรูไดวาเปนสินคาของผูใด เชนตัวอยางที่
ศาลชั้นตนยกขึ้นเปรียบเทียบใหเห็นวาถวยชามใครจะผลิตรูปทรงก็ตองเปนอยางเดียวกันหรือคลาย
กัน แมจะมีลักษณะตบแตงของวัตถุรูปชามจีบ รูปกลม รูปยาวรี เวนแตจะมีเครื่องหมายในการ
ประกอบการคาใหปรากฎ ประชาชนจะหลงเชื่อกอ็ยูที่เครื่องหมายที่ทําใหปรากฎเทานั้น  มาตรา 
272(1) แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงไมใชบทบัญญัติหามการผลิตวัตถุอันเปนสินคามิใหซํ้ากัน 
หรือมีแบบมีรูปอยางเดียวกันอยางโจทกอาง  เมื่อไมมีกฎหมายคุมครองประโยชนที่โจทกตองการ
จึงไมเปนสิทธิที่มีตามกฎหมาย หาอาจจะบังคับเหนือคนทั่วไปไดไม การกระทําของจําเลยที่ผลิต 
ไฟฉายรูปกระบอกเปนเกลียวอยางเดียวกับสินคาไฟฉายของโจทก หาเปนการละเมิดตอโจทก
ไม…..”  ตอมามีคําพิพากษาฎีกาที่ 353/251025 วินิจฉัยแนวเดียวกัน

จากคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ ทําใหเห็นวาสวนประกอบของสินคาประเภทรูปรางของ    
ผลิตภัณฑไมสามารถไดรับการตีความใหอยูในคําวา “รอยประดิษฐ” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 272(1) นี้ได เพราะสวนประกอบของสินคาประเภทดังกลาว แมจะเปนสิ่งที่ปรากฎใหเห็นได 
แตมีลักษณะที่เปนตัวสินคาเอง ไมไดอาศัยสวนประกอบอื่นใดในการทําใหบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของ    
ตัวสินคา  แตส่ิงที่แสดงถึงการบงชี้ดังกลาวกลับเปนตัวสินคานั้นเอง

ดังนั้น หากจะมาวินิจฉัยตอไปวา ถาในขณะนั้นมีการใชพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแลว 
การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑหรือสูตรวิธีการผลิตสินคาจะมีความผิดตามมาตรา 272 (1) ประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม  คําถามนี้ไดมีผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นไววา ไมนาจะผิดมาตรา 272(1) 
เพราะการจะผิดมาตรานี้ไดจะตองเปนการกระทําตอส่ิงที่แสดงใหปรากฎตอสินคาที่มีอยูแลว หรือ
การประกอบการคา  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) มิไดคุมครองที่ตัวสินคา  อยางไรก็ตาม 
ถาหากมีการจดทะเบียนการประดิษฐ กรรมวิธีการผลิต และแบบผลิตภัณฑไวตามเงื่อนไขและ    
กฎเกณฑแหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแลวกย็อมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
อยูแลว26

                                                          
25 คําพิพากษาฎีกาที่ 353/2510 วินิจฉัยวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) เปนบท

บัญญัติวาดวยเร่ืองเครื่องหมายการคา มิไดบังคับในเรื่องรูปทรงลวดลายของสินคาหรือส่ิงผลิต จึงมิ
ใชเปนบทบัญญัติหามการผลิตวัตถุอันเปนสินคามิใหซํ้ากัน หรือมีแบบรูปเหมือนคลายกัน

26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 77.
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สําหรับ สวนประกอบของสินคาประเภทหีบหอบรรจุภัณฑและภาชนะบรรจุ เมื่อทั้ง
สองลักษณะนี้มีความคลายคลึงกันในดานประโยชนใชสอยคือ เก็บหรือบรรจุตัวสินคาที่จะนําเสนอ
ขายลงภายใน เชนกลอง หีบหอ ซอง การวินิจฉัยจึงสามารถเทียบเคียงกันได  แตจากที่คนควาไม 
ปรากฎคําพิพากษาของศาลที่ตัดสินโดยตรงวาหีบหอหรือภาชนะบรรจุจะสามารถไดรับการตีความ
วาอยูในความหมายของคําวา “รอยประดิษฐ” แตอาจพบวาหีบหอหรือภาชนะนั้นมีรอยประดิษฐอ่ืน 
เชนมีเครื่องหมาย มีลวดลายอยูแลว  อันทําใหหีบหอหรือภาชนะบรรจุไดรับความคุมครอง   เชน           
คําพิพากษาฎีกาที่ 4925/2538 และ 481/2507

คําพิพากษาฎีกาที่ 4925/2538 โจทกบรรยายฟองวา จําเลยใชน้ําหัวเชื้อทางเคมีผสมกับ
วัตถุทางเคมีจนเปนแชมพูโดยไมไดรับอนุญาต  แลวบรรจุขวดแชมพูที่มีช่ือ รูปรอยประดิษฐเปน
เครื่องหมายการคาวิดัลแซสซูน เครื่องหมายแพนทีนโปรวี เครื่องหมายอักษรโรมัน ปาลมโอลีฟ
ออพติมา และเครื่องหมายรีจอยส อันเปนเครื่องหมายการคาและใชในการประกอบการคาของ
บริษัทริชารด วินสัน วิคส อิงค ของบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟฯ และของบริษัทเดอะพร็อคเตอร 
แอนด แกรมเบิลฯ ซ่ึงไดจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปน    
สินคาและการคาของบริษัทดังกลาวขางตนและจําหนายแกประชาชน  เมื่อนําไปใชแลวจะเปน
อันตรายแกสุขภาพผูบริโภค เปนการบรรยายครบองคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 236, 272 และชอบดวยป.วิ.อ. มาตรา 158(5)

คําพิพาษาฎีกาที่ 481/2507 จําหนายหรือวางเสนอขายสุราแมโขงที่หอกระดาษแกว 
ปดตราเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนปลอมโดยประสงคจะใหประชาชนหลงเชื่อเขาใจวาเปนสุรา   
แมโขงที่ผูอ่ืนสั่งเขามาขายในรานนั้น เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 
ประกอบดวยมาตรา 272(1)

สําหรับสวนประกอบของสินคาประเภทสีและการโฆษณา ยังไมพบคําพิพากษาฎีกาที่
ไดมีการวินิจฉัยวาอยูในความหมายของคําวา “รอยประดิษฐ” ทั้งนี้เนื่องจากในความหมายของ     
“เครื่องหมาย” ภายใตพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาตั้งแตอดีตถึงฉบับป 2534 ไมเคยใหความ
คุมครองสี ไมวาจะเปนสีเดียวหรือกลุมของสีอยางเปนเครื่องหมายอยูแลว  แตอยางไรก็ดี ศาลเคยมี
คําพิพากษาถึงแถบสีไวในคําพิพาษาฎีกาที่ 200/2515 วา “โจทกจดทะเบียนเครื่องหมายการคาวา 
“PENSTREP” และใชช่ือยาวา “PENSTREP 4 1/2”  แตจําเลยใชช่ือยาวา “P-STREPTO” ซ่ึงผิดกัน
กับของโจทก และการอานออกเสียงชื่อยาทั้งสองขนานก็หางไกลกัน รูปลักษณะการวางตัวอักษร
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บนกลองยาก็ไมเหมือนกัน  สวนแถบสีขาวบนกลองยาของโจทกก็ไมถือวาเปนรอยประดิษฐเพราะ
ไมเปนสัญลักษณพิเศษ  นอกจากนั้น กลองยาของจําเลยยังระบุช่ือหางของจําเลยไวชัดเจนและใช    
สีกลองผิดกันกับของโจทก ……จึงยังฟงไมไดวาจําเลยไดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐในการคาของ
โจทกมาใช  และถือไมไดวาจําเลยไดทํากลองยาเลียนแบบของโจทก”  ดังนี้หากขอเท็จจริงเปลี่ยน
ไปวา แถบสีขาวของโจทกนั้นมีหลายระดับหรือเปนแถบสีเฉพาะตัวหรือสีกลองที่ใชเหมือนหรือ
คลายคลึงกันอยางมาก เชนนี้ศาลจะพิพากษาวาสีดังกลาวเปนรอยประดิษฐหรือไม  สําหรับสวน
ประกอบของสินคาประเภทโฆษณานั้น เราไมสามารถจํากัดไดวาจะมีลักษณะเชนไร ขึ้นอยูกับผู
เปนเจาของวาตองการนําเสนอใหประชาชนรูจักในสินคาของตนในแงใด  การโฆษณาจึงเปนความ
คิดสรางสรรคประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้น หากเปนการโฆษณาโดยใชขอความใด ๆ ปรากฎบน
กระดาษหัวจดหมาย จดหมายเกี่ยวกับการคา หรือใบปลิวโฆษณาสินคา เปนตน ก็นาจะไดรับความ
คุมครองดังที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ 4.1.2   การไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นาจะหลาก
หลายกวาและดีกวา เพราะไดบัญญัติใหมีบทลงโทษที่หนักกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272
(1)

อนึ่ง การโฆษณานี้มีสวนเกี่ยวของกบัมาตรา 27127 ดวยเชนกัน เพราะการโฆษณาก็คือ
วิธีการสงเสริมการขายอยางหนึ่ง เพื่อโนมนาวใหผูซ้ือรูจักและสนใจในตัวสินคาที่เสนอขาย  ถาการ
โฆษณานั้นทําโดยมีเจตนาหลอกลวงใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพหรือปริมาณ
แหงของนั้นอันเปนเท็จ  การโฆษณาดังกลาวนั้นก็ถือเปนการกระทําที่เปนความผิด  แตผูที่สามารถ
ฟองรองในการกระทําดังกลาวได ไมใชตัวผูเปนเจาของสินคาแทจริงที่ผูขายเอาเครื่องหมายการคา
มาเลียนหลอกขาย  แตเปนผูซ้ือที่หลงเชื่อซ้ือของไปตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1510/2514  ดังนั้น ผูเปน
เจาของจึงไมสามารถนํามาตรา 271 มาใหความคุมครองแกตนได เพราะตนไมใชผูเสียหาย

สําหรับ สวนประกอบของสินคาประเภทฉลาก ฉลากนั้นเปนวัสดุในทางการคาอยาง
หนึ่งที่ใชในการบอกรายละเอียดของสินคา  แตไมใช “รอยประดิษฐ” ตามความหมายในมาตรา 272
(1) แมจะไมมีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยโดยตรงไวก็ตาม  ดวยเหตุนี้ ฉลากโดยรวมทั้งหมดจึงไมใช          
องคประกอบความผิดในมาตรานี้  แตเปนสิ่งที่ปรากฎบนฉลากมากกวา

                                                          
27 มาตรา 271 “ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใด ๆ ใหผูซ้ือหลงเชื่อใน          

แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ  ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิด
ฐานฉอโกง……”
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กอนที่จะทําการพิจารณาถึง สวนประกอบของบริการ คงตองพิจารณาวา มาตรา 272
(1) นั้นรวมความถึงการบริการหรือเครื่องหมายบริการดวยหรือไม  เพราะดังที่คําพิพากษาฎีกาที่ 
783/2508 และ 353/2510 ไดวินิจฉัยวา ส่ิงที่จะไดรับความคุมครองหรือวัตถุที่กระทําตอในความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คือ เครื่องหมายการคาเทานั้น  เนื่องจากในขณะที่
พิพากษา  เครื่องหมายบริการยังไมไดรับการรับรองใหเปนเครื่องหมายภายใตพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายการคาป 2474  แตหลังจากที่มีการแกไขและบังคับใชพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 
2534  เครื่องหมายดังกลาวก็ไดรับการคุมครองแลว  ดังนั้น การตีความในคําวา “รอยประดิษฐ” ที่
รวมถึง “เครื่องหมายการคา” ก็สมควรที่จะนําไปใชกับ “เครื่องหมายบริการ” ไดเชนเดียวกันดวย  
และอีกประการหนึ่ง ในตัวอนุมาตรา 1 เองก็ระบุถึง “การคา”  ดวย มิใชแคเฉพาะ “สินคา”  เทานั้น

ในสวนของ สวนประกอบของบริการไมวาจะเปนการตกแตงหรือรูปแบบการบริการ  
เห็นวา ไมไดอยูในความหมายของคําวา “รอยประดิษฐ” ที่ใชในการประกอบการคา เพราะสวน
ประกอบของบริการดังกลาวนั้นหมายถึง ภาพโดยรวมของราน  การบริการ ตลอดจนอุปกรณเครื่อง
ใชที่เปนเอกลักษณหรือที่สอดคลองกัน  ไมไดหมายถึงการแยกออกเปนสวน ๆ เชนอยางเครื่อง
หมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ  มิฉะนั้นแลว  ความเปนเอกลักษณที่สรางความประทับใจและ
อยูในความทรงจําของผูบริโภคตอการบริการยอมไมปรากฎ

นอกเหนือจากองคประกอบดานวัตถุที่ถูกกระทําหรือนําไปใช  องคประกอบความผิด
ในมาตรา 272(1) ยังมีอีก 2 ประการคือ องคประกอบดานการกระทําที่วา “รอยประดิษฐ” ที่ถูกนํามา
ใชหรือทําใหปรากฎนั้นตองทําใหตรงตามลักษณะเดิมของเขา  ไมใชแตเพียงเลียนแบบเทานั้นตาม
คําพิพากษาฎีกาที่ 783/2508  หากเปนเพียงเลียนแบบ ตองไปพิจารณาในมาตรา 274 ซ่ึงจะจํากัดแค
เฉพาะการเลียน “เครื่องหมายการคาจดทะเบียนไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร” เทานั้น  และ    
องคประกอบดานเจตนาพิเศษที่วา “เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอ่ืน” 
ดวย  ดังที่คําพิพากษาฎีกาที่ 750/2508 ไดวินิจฉัยวา  “ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) 
ตองเปนการกระทําเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอ่ืนดวย  เมื่อฟองไมระบุ
องคความผิดดังกลาว  จึงลงโทษตามมาตรานี้ไมได  แตอาจใชมาตรา 273 แทนได  แตตองเปนกรณี
ที่ส่ิงที่ถูกปลอมนั้นเปนเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวาในหรือนอก        
ราชอาณาจักร”
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ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในตางประเทศถูกทําปลอมหรือเลียนขึ้น
ตามมาตรา 273 และ 274  ปญหาสําคัญที่ตองพิจารณาคือ “เครื่องหมายการคา” นั้นจะตองเปน  
เครื่องหมายการคาที่อยูในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 หรือไม  ซ่ึงให
การคุมครองสวนประกอบของสินคาบางลักษณะ  หรือหากศาลวินิจฉัยวา ไมจําเปนที่จะตองอยูใน
ความหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543  แตยึดถือเฉพาะการพิสูจนใหศาลเห็นถึง
การจดทะเบียนในตางประเทศก็พอ  เมื่อเครื่องหมายการคาของตางประเทศนั้นหมายความรวมถึง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการ ดวยจะทําใหเกิดการคุมครองที่กวางขวางมาก หรือหากศาลอาจ
เห็นไปอีกทางหนึ่งวา “เครื่องหมายการคา” ในมาตรา 273 และ 274 นั้นไมตองถือตามทั้งพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 และกฎหมายตางประเทศ  แตจะหมายความถึงสิ่งใดบาง การตอบ
ปญหานี้คงตองติดตามคําพิพากษาฎีกาตอไป

4.1.6 พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  มาตรา 29

กฎหมายฉบับนี้เกิดข้ึนจากการปรับปรุงหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติกําหนดราคา
สินคาและปองกันการผูกขาด 2522 โดยไดมีการแยกหลักของการกําหนดราคาสินคาออกจากหลัก
ของการปองกันการผูกขาดเปนกฎหมายคนละฉบับ  ซ่ึงหลักกฎหมายการปองกันการผูกขาดได
บัญญัติขึ้นเปนพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา 2542  โดยถือเปนบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรี และปองกันมิใหเกิดการกระทําอัน
ไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้จึงมุงใหความสําคัญแก
พฤติกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจของผูประกอบการมิใหมีลักษณะของการบิดเบือนกระบวนการ
แขงขันตามกลไกในระบบตลาด โดยยอมใหมีการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันไดในบาง
ลักษณะเมื่อมีความจําเปน  เชน การกําหนดปริมาณของสินคาหรือบริการใหต่ําลง  หรือการลดคุณ
ภาพของสินคาใหต่ําลงโดยจําหนายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น เปนตน  แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎเกณฑ
ที่จะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการแขงขันทางการคา เนื่องจากกฎหมายเห็นวาการกระทําดัง
กลาวจะเอื้อประโยชนใหกับประโยชนรวมกันของสาธารณะมากกวาที่จะจํากัดการผูกขาดโดยสิ้น
เชงิภายใตหลักเกณฑในวิธีการในทางนิติศาสตรและเศรษฐศาสตรรวมกัน

เมื่อเปนเชนนี้จึงถือไดวาพระราชบัญญัตินี้มีหลักการและบทบาทที่แตกตางจากหลัก
การในพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 2522 เปนอยางมาก กลาวคือเนนที่
การควบคุมโครงสรางของระบบตลาดทั้งหมดมิใหมีสภาวะการผูกขาดโดยเด็ดขาด และหากปรากฎ
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พฤติกรรมอันเปนการตองหามตามกฎหมายขึ้นแลว จะถือวาผูนั้นเปนผูที่ไดกระทําความผิดตาม
กฎหมายทันที   โดยไมคํานึงวาเปนการกระทําที่สงผลในระยะยาวเชนไร  อีกทั้งยังสรางขอจํากัดให
ธุรกิจที่จะถูกนํามาพิจารณาตามกฎหมายดังกลาวจะตองมีลักษณะที่เปน “ธุรกิจควบคุม” เสียกอน  
ทําใหมีการนํากฎหมายฉบับป 2522 ไปบังคับใชในวงจํากัด  เพราะหากไมมีการประกาศกําหนดวา
ธุรกิจใดเปนธุรกิจควบคุม  ธุรกิจนั้นก็ไมเขาขายที่จะไดรับการพิจารณาวาเปนผูสรางอุปสรรคใน
การแขงขันในตลาดการคาใหกับธุรกิจอื่นที่จะเขามาประกอบธุรกิจในตลาดเดียวกัน  แมธุรกิจนั้น
ไดสรางอํานาจผูกขาดในตลาดแลวก็ตาม

ในพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาป 2542 ที่ไดรับการบัญญัติใหมนี้จึงถือเปน
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการควบคุมสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมการคาการผลิตของ
ประเทศจากการมุงควบคุมโครงสรางของตลาดทั้งระบบใหปราศจากพฤติกรรมอันเปนการผูกขาด
ตลาดโดยเด็ดขาดมาเปนการควบคุมพฤติกรรมขององคกรธุรกิจตาง ๆ ที่แขงขันอยูในตลาด  โดย
เฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาดวาไดทําการแขงขันในตลาด “เปนธรรม” หรือไม  
ซ่ึงความไมเปนธรรมในที่นี้ก็ควรจะมีความหมายที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนั้นคือ 
องคกรธุรกิจควรจะแขงขันกันในแงของ “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” ของแตละองคกรโดยอาจจะ
เปนการแขงขันกันผลิตสินคาที่มีคุณภาพมากกวาคูแขง การบริหารการจัดการ กระบวนการผลิต
และผลิตภาพ (Productivity) ขององคกรเหลานี้ เปนตน28  แมวาการมีประสิทธิภาพดังกลาวจะทําให
เกิดอํานาจเหนือตลาดของผูประกอบการก็ตาม เชน ธุรกิจไดมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคา  เพิ่ม
เติมเทคโนโลยีใหมเขาไปในตัวสินคาและพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อจะ
ทําใหมีตนทุนที่ต่ําลงและสามารถขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาคูแขงได  อันทําใหธุรกิจมีสวนแบง
ตลาดมากขึ้น    อํานาจเหนือตลาดที่จะกําหนดทิศทางของสินคาและราคาในตลาดนั้นก็มีมากขึ้น
ดวย29  การมีอํานาจเหนือตลาดหรือการผูกขาดนี้จึงไมควรที่จะถูกตัดสินวาเปนการกระทําที่ฝาฝน
กฎหมาย  เพราะนอกจากจะไมกอใหเกิดผลดีตอระบบเศณษฐกิจและสังคมของประเทศแลว ยังจะ
กอใหเกิดผลเสียแกผูบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศดวย  ในทางตรงกันขาม หากมีการใชกลวิธีที่
ไมเปนธรรมในการทําใหคูแขงตองลมเลิกกิจการ เชน การลดราคาสินคาจนต่ํากวาทุน  การกีดกันคู

                                                          
28 สรวิศ  ลิมปรังษี, กฎหมายการแขงขันทางการคา : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณและปญหา

: ฉบับรวมบทความ, พิมพคร้ังแรก (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, กันยายน 2543), หนา
37-38.

29 เร่ืองเดียวกัน, หนา 36.
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แขงออกจากแหลงวัตถุดิบหรือปจจัยที่จําเปนในการผลิต  การทําใหคูแขงรายใหมไมสามารถเขาสู
ตลาดได  เปนตน  ในกรณีนี้ที่เปนบทบาทสําคัญที่กฎหมายการแขงขันทางการคาจะตองเขามาดูแล
ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ไมเปนธรรมขึ้น  หรือหากเกิดแลวก็ตองพยายามหาทางระงับใหเร็วที่
สุดกอนที่จะเกิดผลเสียตอการแขงขันในตลาดสินคานั้น ๆ30

เมื่อหลักการสําคัญของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542 คือการควบคุม
พฤติกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจมิใหเกิดการบิดเบือนกระบวนการแขงขันตามกลไกของระบบ
ตลาด  จึงถือไดวา ส่ิงที่กฎหมายดังกลาวใหความคุมครองก็คือ กลไกการแขงขันในตลาดที่ผู
ประกอบการที่กระทําขึ้นอันมีผลกระทบตอตลาด        ตัวคูแขงขันจึงไมใชส่ิงที่กฎหมายใหความ
คุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวคูแขงขันที่ไมมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการใหอยูรอดได  
แตอยางไรก็ดี  หากจะมีการใหความคุมครองคูแขงขันในตลาดก็คงจะเปนกรณีที่มีการใชวิธีการที่
ไมถูกทํานองคลองธรรมในการทําลายคูแขง  เพราะการกระทําเชนนี้เปนการทําลายกลไกการแขง
ขันในตลาดนั่นเอง31

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542 เปนบท
บัญญัติทั่วไปที่มีเจตนารมณในการคุมครองประโยชนสาธารณะเปนหลัก  แมจะไดมีการคุมครอง
แกคูแขงขันดวยก็ตาม แตก็มีไดเฉพาะในกรณีที่คูแขงขันอีกฝายไมไดใชวิธีการที่ถูกตองเปนธรรม
ในการแขงขันเทานั้น  ดวยเหตุนี้ การพิจารณาถึงพฤติการณใดของคูแขงขันที่จะเขาขายการไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้จึงควรที่จะพิจารณาวาพฤติการณนั้น ๆ ไดมีสวนประทบถึง
ประโยชนของผูบริโภคที่จะไดรับจากการแขงขันหรือไม  ซ่ึงกรณีที่จะเห็นไดชัดคือกรณีการคุม
ครองเครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาที่นอกจากการคํานึงถึงสิทธิของผูเปนเจา
ของในเครื่องหมายแลว  การกระทําที่กอใหเกิดการสับสนหลงผิดในหมูผูบริโภคก็เปนปจจัยสําคัญ
ที่กฎหมายนํามาพิจารณาใหความคุมครอง   โดยเฉพาะในเครื่องหมายที่ไดมีการใชในตลาดการคา
มากอนที่จะไดรับการจดทะเบียน  หรือการสรางคุณลักษณะทางเครื่องหมายโดยการใช

ในประเด็นของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ถือวาเปนเครื่องมือทางการคา
อยางหนึ่งของผูเปนเจาของหรือผูประกอบธุรกิจทั้งหลายในการเปนตัวดึงดูดความสนใจของผูซ้ือ

                                                          
30 เร่ืองเดียวกัน, หนา 38.
31 เร่ืองเดียวกัน, หนา 43.
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ใหมาซื้อสินคา  โดยทําหนาที่ในการชี้แนะหรือบงชี้ถึงผูเปนเจาของไดเปนสําคัญ แมในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการบางลักษณะจะตองอาศัยระยะเวลาหนึ่งเพื่อสรางคุณลักษณะดังกลาว
ก็ตาม  เชน สี รูปรางของผลิตภัณฑ  การคุมครองโดยกฎหมายก็จะอยูภายใตพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายการคาซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะไป แตหากปรากฎวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการไมอาจ
มีคุณลักษณะภายใตกฎหมายเฉพาะดังกลาวได  แตก็ทําหนาที่เปนเครื่องมือทางการคาอยางหนึ่ง  
เชนนี้จะสามารถนําพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปมาปรับใชไดหรือ
ไม

ในกรณีนี้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542 ที่เกี่ยวของคือ 
มาตรา 29 ที่บัญญัติไววา “หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการใด ๆ อันมิใชการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม  และมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย  ขัดขวาง กีดกันหรือจํากัดการประกอบธุรกิจ
ของผูประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมิใหผูอ่ืนประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจ”   ใน
มาตรานี้นับไดวาเปนมาตราที่ใชถอยคําคอนขางกวาง โดยมีองคประกอบของการกระทําดังนี้

(1) ผูประกอบธุรกิจไดกระทําการอันมิใชการแขงขนัโดยเสรี
(2) ผูประกอบธุรกิจไดกระทําการดังกลาวอยางไมเปนธรรม และ
(3) มีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย  ขัดขวาง กีดกันหรือจํากัดการประกอบธุรกิจ

ของผูประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมิใหผูอ่ืนประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิกการ
ประกอบธุรกิจ32

ในกฎหมายดังกลาวไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา “การกระทําที่ไมเปนการแขงขัน
โดยเสรีอยางไมเปนธรรม” ไว  แตเมื่อพิจารณาถึงหลักการของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการ
คาที่ไดกลาวขางตนแลว  การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมที่กฎหมายฉบับดังกลาวตองการจะให
เกิดขึ้นนั้น ควรเปนการแขงขันในเชิง “ประสิทธิภาพ”  ในการผลิตสินคาเปนสําคัญ33  มิใชเปนการ
แขงขันโดยการเอารัดเอาเปรียบแกผูแขงขันรายอื่น ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหตนมีอํานาจ

                                                          
32 สรวิศ  ลิมปรังษี, “กฎหมายการแขงขันทางการคา : หากคดีไมโครซอฟทเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย…?”, วารสารนิติศาสตร 30 เลมที่ 4 (ธันวาคม 2543) : 648-649.
33 สรวิศ  ลิมปรังษี, กฎหมายการแขงขันทางการคา : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณและปญหา

: ฉบับรวมบทความ,  หนา 194.
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เหนือตลาด  โดยพฤติกรรมที่จัดไดวาเขาขายของมาตรา 29 นี้อาจจะเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิด
อุปสรรคกีดกันการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม (Barrier  to Entry) หรือพฤติกรรมการ
แขงขันทั้งทางดานราคา (Price  Competition)  และดานที่มิใชราคา  (Non-Price  Competition)  เชน
การควบคุมแหลงวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต  การกีดขวางชองทางการจัดจําหนายและการกีด
ขวางการผลิตและการตัดโอกาสในการประมูล เชน การกีดกันมิใหคูแขงมีดอกาสเขารวมประมูล
หรือการทําลายบรรจุภัณฑหรือการกระทําใด ๆ ที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจโดยปกติของคูแขงตอง
หยุดชะงักหรือเปนไปอยางไมเต็มสมรรถภาพ  ซ่ึงพฤติกรรมทั้งหลายเหลานี้ไดทําใหเกิดการกีดกัน
ทางดานการแขงขันหรือสามารถใชเปนเครื่องมือในการสราง  Barrier  to  Entry34

สวนประกอบของสินคาหรือบริการจัดเปนเครื่องมือทางการคาที่สรางพฤติกรรมการ
แขงขันในดานที่มิใชราคา (Non- Price  Competition)  คือเปนการนําเอาสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ (ที่ไมมีลักษณะตามกฎหมายเฉพาะ เชนมีลักษณะการใชสอยหรือยังไมสามารถทําหนา
ที่ในการแยกแยะแหลงกําเนิดเพราะยังใชไมมากนัก) ของผูอ่ืนที่ใชในทางการคาไปใชกับสินคาหรือ
บริการของตน อันทําใหประสิทธิภาพในการแขงขันในตลาดการคาของสินคาหรือบริการที่มีสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการนั้นถดถอยหรือหยุดชะงักลงไป  การกระทําดังกลาวจัดเปนการเอา
รัดเอาเปรียบกับผูแขงขันที่เปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในการทําการแขงขันใน
ตลาด  ยกตัวอยางเชน  สวนประกอบของสินคาหรือบริการหนึ่งไดรับการพัฒนาโดยผูประกอบการ
รายเล็กรายหนึ่งใหมีประโยชนใชสอยที่แตกตางออกไปจากสินคาทั่วไป  ซ่ึงธุรกิจของผูประกอบ
การรายนี้มีรายไดหรือสวนแบงในตลาดสินคาในผลิตภัณฑนี้สวนหนึ่ง  ตอมามีผูประกอบการอีก
รายเอาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนี้ไปใชกับสินคาของตนและทําการผลิตออกมาเปน
จํานวนมากอันทําใหตนทุนในการผลิตต่ําเมื่อเทียบกับราคาขายของผูประกอบการรายแรก  การที่ผู
ประกอบการรายหลังเอาสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูประกอบการรายแรกไปใชนี้เปน
การกระทําที่ทําใหผูประกอบการรายแรกตองหยุดชะงัก เพราะผูบริโภคไดหันไปซื้อสินคาที่มีราคา
ต่ําของผูประกอบการรายหลังแทน  กิจการของผูประกอบการรายแรกก็จะตองหยุดชะงักไปหรือ
อาจตองถึงขั้นออกจากตลาด  เชนนี้ถือวาพฤติกรรมของผูประกอบการรายหลังไมเปนการแขงขัน

                                                          
34 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแขงขัน

ทางการคาของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน  สหภาพยุโรปและไทย ฉบับที่ 2 (การศึกษา
ดานเศรษฐศาสตร) เพื่อเสนอตอกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย (สิงหาคม 2542), หนา 4-2 –
4-3.
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โดยเสรีอยางเปนธรรม  และยังมีผลทําใหธุรกิจของผูประกอบการรายแรกตองเสียหายหรือลมเลิก
ไป ซ่ึงผูประกอบการรายแรกสามารถนําคดีฟองศาลเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูประกอบการรายหลัง
ไดตามมาตรา 40 โดยตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่รูหรือควรจะไดรูถึงเหตุดังกลาวตามมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542

อยางไรก็ตาม หากผูประกอบการรายหลังไดมีการพัฒนาสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการของตนที่อาจมีลักษณะคลายคลึงกับสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูประกอบการ
รายแรก และไดมีการผลิตออกมาขายเปนจํานวนมากจนสามารถสรางอํานาจเหนือตลาดไดในระดับ
หนึ่ง  เชนนี้ไมถือวาการกระทําของผูประกอบการรายหลังเปนการกระทําที่ไมเปนการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม  และแมผูประกอบการรายแรกจะเสียหายก็ตาม  เพราะผูประกอบการรายหลังได
สรางประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหรือบริการของตนขึ้นเอง  ไมไดเอารัดเอาเปรียบหรือกระทํา
การโดยไมสุจริตหรือไมถูกตองแตอยางใดในการทําใหไดมาซี่งอํานาจเหนือตลาดนั้น

จากที่ไดศึกษาในตัวบทบัญญัติของกฎหมายไทยขางตน พบวาในกฎหมายไทยไดใหความ
คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการแตกตางกันออกไป โดยแบงออกเปน 2 จําพวกคือ (1)
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมายเฉพาะพิเศษ อันไดแกพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
2537  สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้จะตองมีคุณลักษณะตรงตามที่กฎหมายแตละ
ฉบับกําหนดจึงจะไดรับความคุมครองและ (2)  สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไดรับความ
คุมครองโดยกฎหมายทั่วไปอันไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542  สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะจัดเขาอยู
ในความคุมครองตามกฎหมายทั่วไปนี้จะตองมีลักษระที่เกี่ยวโยงถึงการเปนเครื่องมือของผูเปนเจา
ของในทางธุรกิจการคา  กลาวคือ เปนตัวที่นําไปสูกําไรหรือรายไดในทางการคา และไดมีผูอ่ืนนํา
เอาเครื่องมือนี้ไปแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากความสําเร็จของผูเปน เจาของอันถือไดวาเปนการ
แขงขันอันไมเปนธรรมในทางการคา โดยไมจําเปนที่จะตองมีลักษณะอยางใด ๆ อยางเชนลักษณะ
ตามที่กฎหมายเฉพาะไดบัญญัติไว  ซ่ึงผูเปนเจาของสมควรที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจาก
การกระทําที่ไมชอบธรรมของผูอ่ืนนั้นโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปดังกลาว

4.2 ปญหาของการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการในประเทศ
ไทย
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จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 5 ฉบับที่ไดมีการพิจารณาไวขางตน และคําพิพากษาฎีกาของ
ศาล  แมปรากฎวาศาลไดมีการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการในบางลักษณะ
ในหลักการลวงขาย  และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 ที่มีขึ้นเมื่อไมนานมานี้  แต
ปญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการในประเทศ
ไทยนั้นจําเปนที่จะตองมีการพิจารณา  เพราะการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการเปนการใหความคุมครองในลักษณะที่มีการผูกขาดตลอดไป  การพิจารณาใหความคุมครอง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่กฎหมายบัญญัติไวโดยตรงจึงควรมีการพิจารณาอยางรอบ
คอบและถี่ถวน  ตลอดจนเพื่อการรองรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไทยพรอมที่จะให
ความคุมครองตอไปในอนาคตดวยวา  กฎหมายที่มีอยูจะเปนปญหาอยางไรหรือไม โดยแบงแยก
ออกเปน 3 ปญหา

4.2.1 ปญหาดานความไมชัดเจนในตัวบทบัญญัติ

ปญหาประการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใหความคุมครองซ้ําซอนในพระราชบัญญัติ   
สิทธิบัตร, ลิขสิทธ์ิ และเครื่องหมายการคา  เพราะการสรางสวนประกอบของสินคาหรือบริการใน
ลักษณะหนึ่งสามารถกอใหเกิดการคุมครองไดทั้งจากทั้ง 3 พระราชบัญญัติ หรือ 2 พระราชบัญญัติ 
ยกตัวอยางที่เห็นชัดที่สุดคือ รูปรางของผลิตภัณฑที่สามารถไดรับความคุมครองทั้ง 3 ฉบับ กลาวคือ
เปนการออกแบบผลิตภัณฑในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เปนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา และเปนงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถายหรือศิลป
ประยุกตตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ซ่ึงกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้จะมีอายุการใหความคุมครองแตก
ตางกันขึ้นอยูกับระดับการใหความสําคัญในผลประโยชนระหวางผูเปนเจาของหรือผูประดิษฐหรือ
ผูสรางสรรคกับ ผูบริโภค  และความสําคัญตอผูแขงขันในตลาดการคา  ตลอดจนการพัฒนาทรัพย
สินทางปญญาประเภทนั้น ๆ แกสังคมในอนาคต  อายุการใหความคุมครองโดยกฎหมายแตละฉบับ
จึงเปนตัวบงบอกวาผูเปนเจาของควรจะไดรับการตอบแทนจากสังคมในการมีสิทธินั้นไดนานเพียง
ใด  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  สังคมเห็นวาระยะเวลาที่กําหนดเปนระยะเวลาที่เพยีงพอแลวที่ผูเปนเจา
ของจะแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของตน  เมื่อตนไดแสวงหาแตผูเดียวไมวาจะใช
สิทธิโดยตนเองหรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกลาวก็ควรให
สังคมในการใชทรัพยสินทางปญญาอยางเสรีกลับบาง (ยกเวนเครื่องหมายการคา)  เพื่อนําไปพัฒนา      
ดัดแปลงหรือนําไปใชเปนแบบผลิตของตน  เมื่อรูปรางของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของสินคา
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หรือบริการอื่นนั้นไดรับการคุมครองในกฎหมายหลายฉบับ  ขอบเขตอายุการคุมครองก็ไมมีที่ส้ิน
สุด เพราะเมื่อหมดการคุมครองภายใตกฎหมายฉบับนี้ก็ไปขออยูภายใตกฎหมายฉบับอื่น  เชนเมื่อ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรใหอายุการคุมครองแบบผลิตภัณฑ 10 ปตามมาตรา 62  พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ใหการคุมครองลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต 25 ป นับแตที่ไดมีการสรางสรรคงานนั้น แต
ถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ป นับแตไดมีการโฆษณาเปน
คร้ังแรกตามมาตรา 22 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีอายุ 10 ปนับแตวันจดทะเบียน 
และอาจตออายุไดโดยมีกําหนดครั้งละ 10 ป แตจะตออายุกี่คร้ังก็ไดตามมาตรา 53      ดังนั้น เมื่อ
ครบอายุการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ก็ขอความคุมครองตอไปอีกภายใตพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ และหากหมดอายุอีก ก็อาศัยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาขอความคุมครองใน
ฐานะเคร่ืองหมายการคาอีก  ซ่ึงการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคานี้เปนการคุม
ครองแบบไมมีระยะเวลาสิ้นสุด อันถือไดวาเปนการผูกขาดอยางถาวรและตลอดไปตามกฎหมายถา 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไดรับการตออายุทุก ๆ 10 ป ซ่ึงในที่สุด สวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นก็สามารถทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายได  แมกอนหนาที่มีการขอคุมครอง
ภายใตพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์จะไมมีก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่ผูเปนเจาของมีตาม
แนวคิดที่กลาวไวขางตน จะทําใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการทําหนาที่อยางเปนเครื่อง
หมายไดก็เปนระยะเวลาถึง 20-25 ป ซ่ึงใน 10 ปแรกไมสามารถมีผูใดใชสวนประกอบของสินคา
หรือบริการดังกลาวไดไมวาในทางใดก็ตามตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  และในปถัด ๆ มาผูเปน
เจาของก็สามารถฟองรองบุคคลใดที่นําแบบของตนไปทําซ้ําไดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  เวน
เสียแตวาผูอ่ืนนั้นไดพิสูจนวาเปนการคิดคนและสรางสรรคดวยตนเอง ไมไดลอกเลียนและนําไปดัด
แปลง  ประกอบกับการใชวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ในชวยระยะเวลาดังกลาวก็
ทําใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นทําหนาท่ีบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาไดโดยปริยาย 
ทั้ง ๆ ที่เมื่อคร้ังแรกที่มีการประดิษฐคิดคนไมไดมีความตั้งใจที่จะเปนเชนนั้น แตดวยยอดการ
จําหนายที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหเปล่ียนความตั้งใจมาสรางใหเปนเครื่องหมายการคา   เมื่อเปนเชน
นี้ จึงทําใหสังคมไมสามารถนําแบบผลิตภัณฑนั้นไปใชเปนการตอบแทนตามเจตนารมณของพระ
ราชบัญญัติสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ตั้งไวได

4.2.2 ปญหาดานการปรับใชกฎหมายกับการรองรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
ประเภทอื่นในอนาคต
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ในตัวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 มาตรา 4 ไดมีการใหคํานิยามในคําวา 
“เครื่องหมาย” ไวอยางแคบคือ กฎหมายใชคําวา   “…หมายความวา…”  อันทําใหกฎหมายฉบับนี้
จะนําไปใชกับส่ิงโดยเฉพาะที่กฎหมายระบุไวเทานั้น ทําใหการรองรับเครื่องหมายทางการคาใหม 
ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยไมผานกระบวนการนิติบัญญัติทีมีความลาชาไมอาจเกิดขึ้นได  อันทําให
กฎหมายไมมีความทันสมัย  ไมสามารถปรับใชกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปในโลกธุรกิจได

นอกจากนั้น  ปญหานี้ยังเกิดขึ้นกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ของไทยอีก
ดวยเชนกัน  กลาวคือ การตีความคําวา “รอยประดิษฐ” ของศาล  แมโดยหลักการตีความตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแลวจะตองตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษร  เพราะเปนบทกฎหมายที่
กระทบถึงเสรีภาพของประชาชน  แตหากในตัวกฎหมายสารบัญญัติเชนอยางในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาไมไดใหการรองรับสวนประกอบของสินคาหรือบริการอื่น ผูเปนเจาของจะใช
มาตรการใดมาบังคับกับผูที่กระทําการลวงลํ้าสิทธิในทรัพยสินทางปญญาชนิดนี้ของตน   แมพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการคาจะใหการรองรับกลุมของสีและรูปรางของผลิตภัณฑแลว  การตีความ
ดังกลาวของศาลจะเปนการนําเอาคํานิยามตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาเปรียบเทียบหรือไม  หรือ
หากมีการใหคํานิยามคําวา “เครื่องหมาย” ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาใหมีการคุมครอง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทอื่นดวย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) จะให
ความคุมครองดวยหรือไม  และหากมีการปลอมหรือเลียน “เครื่องหมายการคา” (ไมรวมถึงเครื่อง
หมายบริการ) ที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร  ซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นใหความคุมครองสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่เหมือนกับคํานิยามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 
หรือมากกวานั้น  การปลอมหรือเลียน “เครื่องหมายการคา” นั้นจะมีความผิดตามมาตรา 273 และ 
274 หรือไม เนื่องจากในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาไมไดมีการใหความคุมครองการปลอม
หรือเลียนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนนนอกราชอาณาจักรเชนอยางในประมวลกฎหมายอาญา

4.2.3   ปญหาการพิจารณาลักษณะที่เปนท่ีตองหามรับจดทะเบียนของสวนประกอบของ   
สินคาหรือบริการ

เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 บัญญัติใหสวนประกอบของสินคา
ประเภทกลุมของสีและรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุไดรับการพิจารณาใหเปนเครื่องหมายได  แต
กฎหมายกลับไมไดกําหนดวาลักษณะใดของสวนประกอบของสินคาดังกลาวที่ตองหามเชนอยาง
ในเครื่องหมายตามมาตรา 8   หรือใหพิจารณาเปนพิเศษกวาเครื่องหมายประเภทอื่น  แมในมาตรา 7
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(3) จะไดกําหนดวา “กลุมของสี” ตองแสดงโดยลักษณะพิเศษจึงจะถือวามีลักษณะบงเฉพาะ  แต
การแสดงลักษณะพิเศษดังกลาวเปนอยางไร ควรมีลักษณะเชนไร กฎหมายก็ไมไดใหคํานิยามไว

นอกจากนั้นในมาตรา 8(13)ไดกําหนดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดเครื่องหมายที่
ตองหามมิใหรับจดทะเบียนได แต ณ ปจจุบันนี้ (กุมภาพันธ 2544) ก็ไมปรากฎการประกาศที่เกี่ยว
เนื่องกับการพิจารณาสวนประกอบของสินคาประเภทดังกลาวแตอยางใด  ดวยเหตนุี้ การพิจารณา
ใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาอยางเปนเครื่องหมายการคาจะเปนการพิจารณาเฉพาะแต
ที่มีบัญญัติไวในมาตรา 6 วา เครื่องหมายตองมีลักษณะบงเฉพาะ ไมเหมือนคลายกับเครื่องหมาย
ของบุคคลอื่น และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายฉบับนี้เชนอยางการพิจารณาเครื่องหมาย
ประเภทอื่น  เชน คํา ชื่อ ขอความ ภาพ เปนตน ซ่ึงเปนการเพียงพอแลวหรือที่จะทําใหสวนประกอบ
ของสินคาดังกลาวไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการแขงขันทางการคาและการผูกขาดแบบถาวรในตลาด
การแขงขันในประเทศ

 อีกทั้งปญหานี้เกิดขึ้นจากการที่มีการเพิ่มเติมสวนประกอบของสินคาลักษณะกลุม
ของสีและรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543  แตสวน
ประกอบของสินคาดงักลาวก็มีลักษณะพิเศษตางหากจากเครื่องหมายประเภทอื่น เชน คํา ภาพ  ตัว
หนังสือ ชื่อ เปนตน เนื่องจากเครื่องหมายเหลานี้ เมื่อเห็นและเรียกขานก็ทราบไดทันทีวามีลักษณะ
บงเฉพาะหรือไม และที่สําคัญคือทราบในทันทีวาเปนคําหรือช่ือที่เปนอุปสรรคตอผูอ่ืนในการใชคํา
หรือช่ือเดียวกันในทางการคาหรือไม  แตสวนประกอบของสินคาดังกลาวไมสามารถบอกไดใน  
ทันที  และยิ่งไปกวานั้น  ไมมีบทบัญญัติในมาตราใดที่ใหมีการพิจารณาสวนประกอบของสินคาดัง
กลาวพิเศษเพิ่มเติมจากเครื่องหมายประเภทอื่น นอกเหนือจากการมีลักษณะบงเฉพาะ การไม
เหมือนคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นและการไมเปนเครื่องหมายที่ไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายฉบับนี้ตามมาตรา 6  และเมื่อพิจารณามาตรา 8(13) ที่บัญญัติถึงเครื่องหมายที่ตองหามมิให
รับจดทะเบียนโดยใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมได  ก็ไมพบวามีการประกาศถึง
เครื่องหมายใด ๆ ที่จะมีลักษณะในการขัดขวางการแขงขันในทางการคาหรือมีลักษณะที่จําเปนตอผู
แขงขันรายอื่นในตลาด หรือลักษณะที่มีประโยชนดานการใชสอย เปนตน  ใหเครื่องหมายนั้นตอง
หามรับจดทะเบียน  เมื่อเปนเชนนี้แลว  การพิจารณาของผูตรวจสอบหรือนายทะเบียนเครื่องหมาย
การคาจะใชหลักเกณฑใด และควรอยูในขอบเขตเพียงใดที่จะให “กลุมของสีและรูปรางหรือรูปทรง
ของวัตถุ” ไดรับการคุมครองโดยไมกระทบถึงการผูกขาดที่ไมชอบธรรมที่จะมีขึ้นในภายภาคหนา  
แมเบื้องหลังการแกไขกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากการอนุวัตการณกฎหมายใหสอดคลองกับความ 
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ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาหรือ TRIPs ที่ไทยเปนภาคีสมาชิก และ 
TRIPs  เองก็ไมไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเครื่องหมายประเภทดังกลาวไว

ยิ่งไปกวานั้น ปญหาดังกลาวนี้ยังสงผลกระทบถึงผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคา
ประเภทดังกลาวที่ประสงคจะขอรับความคุมครองโดยการจดทะเบียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา
ดวย  อันเนื่องจากการไมมีกฎเกณฑที่แนนอนในการพิจารณาใหความคุมครอง  ซ่ึงทําใหเขาไม
ทราบความชัดเจนของลักษณะของสวนประกอบของสินคาที่สามารถไดรับการพิจารณาใหไดรับ
ความ คุมครองตามกฎหมายอีกดวย



บทที่  5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ในปจจุบัน  สวนประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE DRESS) นับวามีบทบาท
สําคัญตอการจําหนายสินคาหรือใหบริการของผูประกอบการ เนื่องจากการคาในระดับระหวาง
ประเทศไดพัฒนาและแพรขยายเขาสูการคาในระดับประเทศมากขึ้น ผูประกอบการคาทั้งหลายตอง
ปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปล่ียนแปลงนั้นเพื่อธุรกิจของตนจักไดอยูรอด  การขยายตลาดเพื่อ
รองรับการเขาสูตลาดการคาในระดับระหวางประเทศจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทําอยางยิ่ง ซ่ึงขึ้น
อยูกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจแตละธุรกิจวาจะดําเนินตอไปอยางไร  เพื่อใหสินคาหรือ
บริการของตนเปนที่จดจําและรูจักโดยสาธารณชนในตางประเทศนั้น

วิธีการหนึ่งที่ทําใหสินคาหรือบริการเปนที่รูจักตั้งแตเร่ิมแรกโดยที่ยังไมมีการใชสินคา
หรือแมกระท่ังวางขายสินคาในตลาด ก็คือ การสรางจุดเดนใหกับตัวสินคาหรือส่ิงที่หอหุมสินคา
หรือรานคาบริการ  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจเมื่อคร้ังแรกที่เห็นและเกิดความอยากลองสินคา
หรือบริการนั้น  หากภายหลังการใชสินคาหรือบริการดังกลาวไดทําใหผูบริโภคเกิดความพอใจและ
เกิดความตองการในการบริโภคสินคาหรือบริการนั้นอีก  ผูบริโภคก็จะมองหาสินคาหรือบริการที่มี
ลักษณะดังกลาวนั้น โดยใชจุดเดนของตัวสินคาหรือบริการเปนสัญลักษณสําคัญเพื่อจะไดแนใจวา
สินคาหรือบริการดังกลาวไดผลิตโดยผูผลิตหรือผูประกอบการคนเดิมกับสินคาหรือบริการที่ตนได
เคยบริโภคไว  การสรางจุดเดน (นอกเหนือจากตัวเครื่องหมายการคา)  เพื่อเปนตัวชวยในการมอง
หาก็คือการสรางสวนประกอบของสินคาหรือบริการใหกับตัวสินคาหรือบริการนั่นเอง  สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจึงหมายถึงภาพลักษณโดยรวมของสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ ไมวาจะ
เปนสี รูปรางของผลิตภัณฑ หีบหอบรรจุภัณฑ  ภาชนะบรรจุ ฉลาก การโฆษณา หรือการตกแตง
อาคารหรือรูปแบบการบริการของรานคาตาง ๆ ทั้งที่มีขนาดเล็กและใหญ  ส่ิงเหลานี้นอกจากจะทํา
ใหสินคาหรือบริการมีลักษณะเดนแลว  ยังตองทําหนาที่ในการแสดงถึงแหลงที่มาของสินคาหรือ
บริการนั้นดวย  แมผูบริโภคจะไมทราบแหลงกําเนิดที่แทจริง  เพียงแตทราบวาเปนของเจาของคน
ใดก็พอ  และยังเปนสิ่งบงชี้หรือแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ตลอดจนลักษณะ
พิเศษของธุรกิจของเจาของเครื่องหมายการคาที่ผลิตสินคาหรือใหบริการดังกลาว  และรวมถึงเปน
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ส่ิงที่สงเสริมการโฆษณา การจําหนายหรือการขายแกสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปอีกดวย  หนา
ที่ดังกลาวเหลานี้เปนหนาที่ประการสําคัญของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะ
เหมือนกับเครื่องหมายการคาตามกฎหมายเครื่องหมายการคา     ดังนั้น  สวนประกอบของสินคา
หรือบริการจึงอาจถือเปนเครื่องมือทางการคาอันหนึ่งที่มีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับเครื่องหมาย
การคา ดวยเหตุนี้ การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ทําหนาที่ดังกลาวจึง
เปนการใหความคุมครองในลักษณะของการเปนเครื่องหมายการคา  ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปของ
เครื่องหมายที่เปนกฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับอยางเปนสากลวาเปนเครื่องพิสูจนถึงการทําหนาที่ดัง
กลาวไดเปนอยางดีคือ การมีคุณลักษณะบงเฉพาะ  ไมวาจะไดมาจากการใชหรือโดยตัวของเครื่อง
หมายเอง  หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบงเฉพาะ ผูเปนเจาของก็สมควรที่จะไดรับความคุมครอง
โดยกฎหมายเครื่องหมายการคา  ฉะนั้น  การทําหนาที่ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการจึง
ตองมีการพิสูจนลักษณะดังกลาวดวย เพื่อยืนยันถึงการทําหนาที่ที่แทจริงในการเปนเครื่องหมาย
ตามกฎหมายเครื่องหมายการคา

นอกจากการมีลักษณะบงเฉพาะแลว จากการศึกษายังพบวา  ลักษณะของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการแตละประเภท ไมวาจะเปนสี รูปรางของผลิตภัณฑ หีบหอบรรจุ
ภัณฑ ภาชนะบรรจุ ฉลาก การโฆษณา การตกแตงและรูปแบบการบริการ อาจกอใหเกิดอุปสรรค
ตอการแขงขันทางการคาได หากสวนประกอบดังกลาวมุงถึงประโยชนใชสอยในตัวสินคาหรือ
บริการมากกวาการบงชี้ถึงแหลงกําเนิด  ลักษณะที่จัดวาเปนการแสดงถึงประโยชนใชสอยนี้ไดแก  
ลักษณะที่จําเปนตอการใชสินคาหรือความมุงหมายของสินคาหรือลักษณะที่มีผลตอราคาหรือคุณ
ภาพของสินคา  โดยเทียบเคียงดูวาในตลาดของสินคาหรือการบริการดังกลาวมีสินคาหรือบริการที่มี
คุณสมบัติหรือประโยชนใชสอยเดียวกันโดยใชสวนประกอบลักษณะอื่นหรือไม  หากมี แสดงวา
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นไมไดกอใหเกิดอุปสรรคในการแขงขันทางการคาในสินคา
หรือบริการประเภทเดียวกัน  ผูผลิตอ่ืนสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการนั้นในรูปแบบอื่นไดอีก
หลากหลาย  ไมจําเปนตองพึ่งพิงกับสวนประกอบแบบเดียวเพื่อใชกับสินคาหรือบริการนั้น  ในทาง
ตรงกันขาม หากพบวาไมมีสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดที่สามารถใชทดแทนได มีเพียง
สวนประกอบดังกลาวเพียงแบบเดียวที่จะทําใหการใชสินคาหรือบริการดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดหรือความสะดวกสูงสุด   แมจะมีการนําลักษณะของสวนประกอบอื่น ๆ มาใช  แตก็ไดคุณ
ภาพต่ํากวาหรือไมดีเทา  แสดงวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีความจําเปนกับการผลิต
และจําหนายสินคาหรือบริการนั้น ๆ มาก ไมวาผูผลิตรายใดที่ผลิตสินคาเดียวกันก็ตองใชสวน
ประกอบนี้ ดังนั้น จึงถือไดวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวมีความสําคัญและเปนสิ่ง
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จําเปนสําหรับการแขงขันในทางการคา  การสนับสนุนอยางใด ๆ ที่จะทําใหผูหนึ่งผูใดมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในสวนประกอบดังกลาวอยางตลอดไปจึงไมเปนการสมควรอยางยิ่ง เพราะจะกอใหเกิด
ผลเสียตอผูผลิตอื่นในการแขงขัน  ตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการ และตอประเทศ
ในการรักษาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของประเทศ

แตอยางไรก็ดี แมสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดจะไมสามารถไดรับความคุม
ครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคา เพราะไมมีคุณสมบัติบงเฉพาะหรือมีลักษณะใชสอย แตการ
ปลอยใหสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวไมไดรับความคุมครองเลยก็คงไมเปนการ   
สมควรอีกเชนกัน เพราะจะเปนการไมสนับสนุนการสรางสรรคงานของประชาชนในประเทศ  การ
คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการตามกฎหมายตาง    ๆ      ยกตัวอยางเชน ในกฎหมาย
สิทธิบัตรสําหรับสวนประกอบของสินคาประเภทรูปรางของผลิตภัณฑ  ในกฎหมายลิขสิทธิ์สําหรับ
สวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทรูปรางของผลิตภัณฑ ฉลาก การโฆษณา การตกแตง
รานคาจึงเกิดขึ้นหากสวนประกอบนั้น ๆ   มีคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับดังกลาวคือ     ตาม
กฎหมายสิทธิบัตร รูปรางของผลิตภัณฑตองมีความใหมและนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมได  
ในกฎหมายลิขสิทธิ์  หากสวนประกอบประเภทรูปรางของผลิตภัณฑเปนรูปรางสามมิติก็จดัเปน
งานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม   และหากเอารูปรางนี้ไปใชประโยชนอยางอื่นนอกจากการ
ช่ืนชมในคุณคาของงาน งานนั้นก็จัดเปนงานศิลปกรรมประเภทศิลปกรรมประยุกตไดอีกกรณีหนึ่ง

นอกจากนี้ หากสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไมมีลักษณะที่จะเปนเครื่อง
หมาย แบบผลิตภัณฑหรืองานลิขสิทธิ์ได  สวนประกอบนั้นก็ยังสามารถที่จะถือเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งที่ผูประกอบการใชในทางการคาซ่ึงผูอ่ืนอาจมาฉกฉวยไปใชเปนเครื่องมือเชนเดียวกันในการ
แขงขันในตลาด  การกระทําดังกลาวนับเปนการละเมิดที่มีเจตนาไมสุจริตอาศัยเครื่องมือทางการคา
ของผูอ่ืนมาใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับตนอยางไมเปนธรรม  แมการแขงขันในตลาดจะเปน
ปจจัยที่ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศใหความสําคัญ  ผูประกอบการซึ่งเปนเจาของสวนประกอบ
ดังกลาวก็ยังสามารถไดรับความคุมครองจากการแขงขันในตลาดนั้นได    เพราะเหตุวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทางการคา และทั้ง ๆ ที่ตัวสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นไมไดมีอิทธิพลสําคัญในจิตใจของผูบริโภคอยางเปนเครื่องหมายการคาเลย  มีเพียงการ
กระทําที่แสดงใหเห็นวาเปนการกระทําที่ไมเปนธรรมและการกระทํานั้นไดกอใหเกิดความเสียหาย
ตอตัวผูเปนเจาของก็เพียงพอ



286

ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรไดมีการบัญญัติใหความคุมครองสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการไวในกฎหมายเครื่องหมายการคาของตน  ที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุดคือ  
Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรที่เพิ่งยอมรับใหมีการจดทะเบียนสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการได (แมจะไมระบุเฉพาะเจาะจง แตกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติอยางเอื้อประโยชน
ที่จะใหมีการตีความความหมายของคําวา “เครื่องหมายการคา” อยางกวาง หากสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะเปนสัญลักษณ (sign) ซ่ึงถูกบรรยายหรือแสดงออกมาใหเห็นโดย
การเขียนได  (represented  graphically)  และทําหนาที่ในการทําให สินคาหรือบริการที่มีสัญลักษณ
นั้นแตกตางจากสินคาหรือบริการที่มีสัญลักษณอ่ืน (capable of distinguishing)) โดยสหราชอาณา
จักรไดมีการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาเมื่อป 1994 ซ่ึงกฎหมายฉบับกอนหนาป 1994 ไมไดมี
การอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสวนประกอบของสินคาหรือบริการได  แตเพื่อการปฏิบัติตามพันธ
กรณีในกลุมสหภาพยุโรป การแกไขกฎหมายจึงตองเกิดขึ้น ซ่ึงการแกไขกฎหมายดังกลาวสะทอน
ใหเห็นวาสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปไดถือวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการเปน
เครื่องหมายชนิดหนึ่ง จึงควรไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา

สวนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตมี The Lanham Act ซ่ึงเปนกฎหมายเครื่องหมายการ
คาของรัฐบาลกลาง แมจะไมมีการบัญญัติถึงสวนประกอบของสินคาหรือบริการ โดยตรง แตศาล
สหรัฐอเมริกาก็ไดมีการตีความใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการไว  เชน  สี   
รูปรางของผลิตภัณฑ หีบหอบรรจุภัณฑ ฉลาก การตกแตงรานคา เปนตน อีกทั้งเมื่อมีการแกไข
กฎหมายดังกลาวในป 1988 ก็ไมไดมีการแกไขคําจํากัดความแตอยางใด  เนื่องจากเจตนารมณของ
การบัญญัติ  Section 45 ซ่ึงเปนบทบัญญัติศัพทในกฎหมายฉบับนี้ตองการที่จะใหมีการตีความคําวา 
“สัญลักษณ”  (symbol)  หรือ  “รูปประดิษฐ”   (device)  อยางกวางวาหากสิ่งใดก็ตามที่สามารถทํา
หนาที่อยางเครื่องหมายการคาได ส่ิงนั้นก็สามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้  ซ่ึงการ
บัญญัติศัพทในลักษณะนี้ทําใหกฎหมายมีความยืดหยุนและเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับ
เครื่องมือทางการคาใหม   ๆ     ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยไมตองอาศัยขั้นตอนการแกไขกฎหมายทาง
นิติบัญญัติใหยุงยาก สวนประกอบของสินคาหรือบริการก็เปนตัวอยางหนี่งที่ผูเปนเจาของสามารถ
นํากฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับนี้มาใชโดยไมเกิดขอสงสัยแตประการใด

เมื่อถือวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการเปนเครื่องหมายการคาหนึ่ง สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการจึงเขาสูการแสวงหาความคุมครองในระบบการจดทะเบียนเชนเดียว
กับเครื่องหมายการคาประเภทอื่น  แมประเทศทั้งสองจะเปนระบบที่ถือการใช (Use system) ใน
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เครื่องหมายการคาเปนหลักก็ตาม ทั้งนี้เปนเพราะสวนประกอบของสินคาหรือบริการในบาง
ลักษณะ อันไดแกประเภทการตกแตงและรูปแบบการบริการ หีบหอบรรจุภัณฑ ภาชนะบรรจุ ฉลาก  
สามารถทําหนาที่ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดไดในตัวเองโดยไมตองมีการใชมากอน และในบางครั้ง 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเปนสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีความเปนพิเศษ 
โดดเดน เปนการเฉพาะตัวอยางมาก  การเปดเผยสูสาธารณชนกอนที่จะทราบวาเมื่อไหรจะไดรับ
ความคุมครองโดยระบบการใชสามารถสงผลรายตอธุรกิจได   การเปดเผยดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ตอง
หามอยางยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนหรือดัดแปลงโดยมิชอบ  การแสวงหาความคุมครองในการ
จดทะเบียน (แมวาจะยังไมไดรับการจดทะเบียน)  จึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อแสดงวาผูขอจดทะเบียนเปน
ผูมีสวนไดเสียอยางเห็นไดชัดหากเกิดมีการรั่วไหลของขอมูลดังกลาว  และนอกจากนั้น ในกรณีที่มี
ผูนําสวนประกอบของสินคาหรือบริการไปใชในลักษณะที่เปนการลวงขายตอสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการของผูเปนเจาของ     การพิสูจนถึงความเปนเจาของ การกระทําที่กอใหเกิดความ
สับสนหลงผิด คานิยมในสวนประกอบของสินคาหรือบริการของผูบริโภคและความเสียหายภายใต
หลักการลวงขายจึงเปนภาระอยางยิ่งตอผูเปนเจาของทั้ง ๆ ที่ผูเปนเจาของไมจําเปนที่จะตองนํา 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการไปใชจนเกิดคานิยมในทางการคาหรือพิสูจนความเปนเจาของ
เลย

การทําหนาที่อยางเปนเครื่องหมายการคาของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ โดย
การพิจารณาวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการจัดเปนเครื่องหมายการคาหรือไมเปนเพียงการ
ตรวจสอบในเบื้องตนเทานั้น  ซ่ึงหากสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นจัดอยูในความหมาย
ของคําวา “เครื่องหมายการคา” แลว การตรวจสอบคุณสมบัติการทําหนาที่ของสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการจึงเปนการกระทําในขั้นถัดไปโดยมีการตรวจสอบที่คลายคลึงกับการตรวจสอบ
เครื่องหมายการคา กลาวคือ สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะบงเฉพาะหรือไม  
โดยแบงแยกออกเปนลักษณะบงเฉพาะในตัวเองและลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการใช

ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองเปนลักษณะสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ทําหนาที่
ในการบงชี้ถึงแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการมาตั้งแตมีการสรางสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการขึ้นมา  (ยังไมมีแมกระทั่งใชในทองตลาด) อันหมายความวา ผูบริโภคทราบในทันทีไดเลยวา
สินคาหรือบริการภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีลักษณะนี้เปนของผูใด เนื่องจาก 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ปรากฎมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยางมาก ไมมีผูใดหรือ
ไมเคยมีใครคิดทําขึ้นมา  ในการตรวจสอบของทนายความผูตรวจสอบและการตัดสินของศาล
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สหรัฐอเมริกาไดใชปจจัย 4 ประการดังตอไปนี้ในการวินิจฉัยความมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของ 
สวนประกอบของสินคาหรือบริการ คือ (1) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีรูปรางหรือ
แบบพื้นฐาน “ธรรมดา” หรือไม  (2)  สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
หรือไมธรรมดาในสาขาจําเพาะหรือไม  (3) สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นเปนรูปแบบที่มี
ลักษณะประณีตที่เปนที่รูจักกันและถูกนํามาใชโดยทั่วไปเพื่อประดับตกแตงกับสินคาจําเพาะบาง 
จําพวกหรือไม   ซ่ึงสาธารณชนเห็นวาลักษณะดังกลาวเปนเพียงเครื่องตกแตงหรือส่ิงประดับของ
สินคาเทานั้น และ (4)  สวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นสามารถสรางความประทับใจในทาง
การคาที่ชัดเจนตางจากคําที่ประกอบมาดวยกันหรือไม  สวนการมีลักษณะบงเฉพาะอันเกิดจากการ
ใชนั้นเปนกรณีที่สวนประกอบของสินคาหรือบริการไมสามารถทําใหเกิดความเชื่อมโยงในจิตใจ
ของผูบริโภคไดทันทีวามาจากแหลงกําเนิดใด  อาจเปนเพราะสวนประกอบของสินคาหรือบริการ 
นั้นมีลักษณะธรรมดาเชนสี  หรือบรรยายถึงลักษณะของสินคาหรือบริการ   การใชจึงเปนการสราง
ความเกี่ยวพันระหวางสวนประกอบของสินคาหรือบริการและสินคาหรือบริการในจิตใจของผูซ้ือ  
แตทั้งนี้ไมไดคํานึงวาตองใชมากหรือนานสักเพียงใด  เพราะการใชในบางครั้งไมจําเปนตองนาน
หรือมาก แตดวยวิธีการประชาสัมพันธและการตลาดที่ดีก็สามารถทําใหผูบริโภครูจักไดเร็ว  อนึ่ง 
การตรวจสอบสวนประกอบของสินคาหรือบริการ ในคุณสมบัตินี้เปนการแสดงถึงการทําหนาที่
ของสวนประกอบของสินคาหรือบริการอยางเปนเครื่องหมายวามีมากนอยเพียงใด  อันเปนปจจัย
สําคัญหนึ่งที่ตองทําการตรวจสอบอยางถ่ีถวนและแมนยํา    โดยการตรวจสอบนี้ตองทําการตรวจ
สอบโดยรวม มิใชเพียงสวนใดสวนหนึ่งของสวนประกอบของสินคาหรือบริการ ยกตัวอยางเชน 
สวนประกอบของรานคาตองพิจารณาทั้งภายในและภายนอกอาคาร การใชสีในการตกแตง การใช
และนําเฟอรนิเจอรมาจัดวางควบคูกับการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ไมวาจะเปนรายการ
อาหาร อุปกรณการรับประทานอาหาร เปนตน เพื่อตรวจสอบวาเปนการตกแตงตามแนวคิดที่จัดไว
หรือไม และการตกแตงดังกลาวทําใหผูบริโภคเชื่อไดหรือไมวามีความเปนพิเศษในตัว  ซ่ึงเห็นได
ชัดวาเปนไปไมไดที่สวนประกอบของรานดังกลาวจะประกอบขึ้นเพียงสวนเดียวของการตกแตงที่
จะสื่ออยางเครื่องหมายได และสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน  ไม
วาจะเปนฉลาก  การโฆษณา  หีบหอบรรจุภัณฑหรือภาชนะบรรจุ หรือกลุมของสี เปนตน   เวนแต  
สวนประกอบของสินคาประเภทสีเดียว (single color)   ซ่ึงโดยลักษณะของสวนประกอบของสินคา
หรือบริการประเภทนี้จะมีสวนเดียว (unidimensional trade  dress) เชนเดียวกับเครื่องหมายประเภท
คําหรือรูปภาพ  การพิจารณาจึงไมสามารถพิจารณาในสวนอื่น ๆ ประกอบดวยได
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คุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสวนประกอบของสินคาหรือบริการตอการให
ความคุมครอง คือ การไมมีลักษณะการใชสอยหรือ Non-functionality คุณลักษณะนี้มีผลกระทบ
โดยตรงตอความจําเปนในการแขงขันทางการคา กลาวคือ หนาที่ของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการไมไดทําขึ้นเพราะการนําไปใชประโยชนหรือการมีคุณคาในตัวสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการหรือเสริมการทํางานของสินคา    แตทําขึ้นเพื่อแสดงใหผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของ
สินคาหรือบริการของแตละสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  โดยจะสื่อวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการหนึ่งตางหากจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการอีกอันหนึ่ง  ซ่ึงสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการทั้งสองอันนี้เปนของผูผลิตคนละรายเปนสําคัญ  เมื่อการซื้อสินคา
ของผูบริโภคไมไดเกิดจากสิ่งบงชี้ดานแหลงกําเนิดแลว แตกลับเกิดจากคุณประโยชนของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่อยูในสินคานั้น ไมวาจะเปนคุณประโยชนในดานคุณภาพ การใช
สอย การอํานวยความสะดวก การควบคุมหรือราคาแลวก็ไมถือวาสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการนั้นทําหนาที่อยางที่กฎหมายเครื่องหมายการคาวางไว  จึงเปนการผิดวัตถุประสงคของการ
คุมครอง ทําใหการคุมครองภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาไมควรบังเกิดขึ้น  อีกทั้งการมี
ลักษณะดังกลาวยังเปนการสรางขอจํากัดหรือกีดกันผูประกอบการคาอื่นในการใชสวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการนั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีลักษณะการใชสอยเปนการแสดงความมีประสิทธิ
ภาพในดานการใชงานของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่มีตอตัวสินคาหรือส่ือถึงความเชื่อม
โยงหรือบอกเปนนัยวาสินคาภายใตสวนประกอบของสินคาหรือบริการดังกลาวจะมีลักษณะเปน
เชนไร มีประสิทธิภาพดานใดและควรถูกนําไปใชกับอะไร เชน สินคาหมากฝรั่ง ลูกอม น้ํายาบวน
ปาก ยาสีฟน โลชั่นทําความสะอาดผิว เปนตนที่มีสวนประกอบของสินคาเปนสีฟา ไมวาสินคาจะมี
ลักษณะใด แตเมื่อมีการบริโภคสินคาดังกลาวจะทําใหผูใชเกิดความรูสึกสดชื่น สะอาด  การบริโภค
หรือซ้ือหาของผูบริโภคในสินคาที่มีสวนประกอบของสินคาประเภทนี้ไมไดเกิดจากความตองการ
เร่ืองแหลงกําเนิดของสินคาที่เปนแหลงเดียวกับสินคาที่ตนเคยใช  แตกลับเกิดจากความตองการใน
เร่ืองคุณสมบัติในตัวสินคาที่มสีวนประกอบของสินคาดังกลาวมากกวา  ซ่ึงหากกฎหมายใหความ
คุมครองแกผูใชสวนประกอบของสินคาประเภทนี้จะทําใหผูประกอบการรายอื่นเกิดอุปสรรคใน
การนําสีฟานี้ไปใชกับผลิตภัณฑของตนที่ตองการสื่อถึงความสดชื่นและสะอาดได  ทั้ง ๆ ที่ผู
บริโภคจะบริโภคสินคาชนิดเดียวกันและมีคุณสมบัติไมตางกันแตของผูผลิตตางรายได  เพราะ
ความเขาใจในคุณสมบัติของสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้เปนตัวส่ือความหมายใน
ตัวเองโดยไมตองอาศัยการอธิบายอยางใดอีกเนื่องจากเปนที่รูกันโดยทั่วไป  ดังนั้น สวนประกอบ
ของสินคาหรือบริการที่มีคุณลักษณะประการนี้จึงควรถูกหามไมใหกลายเปนสิทธิเด็ดขาดของผูใด
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในกฎหมายเครื่องหมายการคาที่ผูเปนเจาของสามารถมีสิทธิไดตลอดไปตราบที่
ยังมีการตออายุตามกฎหมาย

ในสหรัฐอเมริกา  สวนประกอบของสินคาหรือบริการไดรับการคุมครองอยางเปน
เครื่องหมายการคาภายใตกฎหมายสารบัญญัติ  The  Lanham  Act  อันหมายถึงการตรวจสอบการ
จดทะเบียน ตลอดจนการใหความคุมครองก็จะตองมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องหมายการคาอื่น  แต
คุณลักษณะที่จะไดรับการคุมครองและจดทะเบียนไดมีการใชหลักเกณฑของศาลในการพิจารณา
ดวย ทั้งนี้เนื่องจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเปนระบบ  Commom  Law  ฉะนั้นแมใน The 
Lanham  Act  จะไมมีการบัญญัติถึงหลักเรื่องลักษณะการใชสอย (ซ่ึงตางจากลักษณะบงเฉพาะ)  แต
การพิจารณาคุณลักษณะนี้ก็สามารถนําแนวคําวินิจฉัยของศาลมาปรับใชได  อนึ่ง  หากจะมีขอเท็จ
จริงตางหากจากกันไปแตแนวคําวินิจฉัยดังกลาวก็สามารถนํามาปรับใชและพัฒนาตอไปไดเชนที่
ไดกระทํามาแลว  แตอยางไรก็ดี  เพื่อความชัดเจนในการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ  สหรัฐอเมริกาไดมีการราง  Trade  Dress  Protection  Act  ขึ้นมา แมในขณะนี้จะยังไม
ไดรับการพิจารณาใหเปนกฎหมาย  แตก็นับไดวารางดังกลาวเปนการยอมรับบทบาทของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดการคาที่ควรใหความคุมครอง  
ประกอบกับรางดังกลาวยังเปนผลพวงจากความหลากหลายของเกณฑการวินิจฉัยของศาลถึง      
คุณลักษณะประโยชนใชสอยของสวนประกอบของสินคาหรือบริการอีกดวย  อันเปนวิวัฒนาการ
ของกฎหมายที่นับไดวากาวไกลและเตรียมพรอมกับความเจริญเติบโตในเครื่องมือทางการคาอีกอัน
หนึ่งที่จะมีการพัฒนาไปในโลกธุรกิจการคาอันใกลนี้

สําหรับในสหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนระบบ  Common  Law   เชนเดียวกับ            
สหรัฐอเมริกา  แตการมี Trade Marks Act 1994 ดูเหมือนจะเปนการตอบปญหาในการใหความ    
คุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการไดอยางครบถวน ไมวาดานลักษณะบงเฉพาะและ
ลักษณะการใชสอย  เพราะไดมีการบัญญัติความหมายของคําวา “เครื่องหมายการคา” ไวอยางกวาง
ใน  Section 1(1)  ซ่ึงสามารถตีความไดวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการก็เปนเครื่องหมาย
การคาอยางหนึ่งที่สามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายไดหากมีลักษณะที่กําหนดในมาตราดัง
กลาว  สวนจะมีการคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทใดบาง ในบทบัญญัติดัง
กลาวเปนการครอบคลุมทั้งสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พบไดในปจจุบันเชนรูปรางของ
สินคา  ฉลาก  และที่จะเกิดในอนาคต  แตทั้งนี้และทั้งนั้น ปลอยใหเปนหนาที่ของศาลและหนวย
งานที่รับผิดชอบในการตีความกฎหมายฉบับนี้ตอไป
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ในสวนของ TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส การคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการในบางลักษณะของ TRIPs อันไดแก กลุมของสี และสวนที่เปนรูปราง (figurative  
elements) ก็ยังไดกําหนดใหมีการคุมครองไวในหมวดเครื่องหมายการคาเชนเดียวกับกฎหมาย
เครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  โดยการพิจารณาคุณลักษณะของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ ทั้งดานบงเฉพาะและการใชสอยจะตองนําขอตกลงระหวางประเทศ
ทั้ง 2 ฉบับมาใชควบคูกันโดยนัยแหง Article 15(1)  ประกอบกับ Article 2(1) ของ TRIPs ซ่ึงเมื่อ
เทียบดูจากบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสแลว  การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคา
หรือบริการ จะปรากฎอยูในเรื่องการแขงขันที่ไมเปนธรรมตาม  Article  10  bis  ในประเภทการกอ
ใหเกิดความสับสนหลงผิด

 สําหรับประเทศไทย จากการวิเคราะหแลวพบวา สวนประกอบของสินคาหรือบริการ
ไดรับการคุมครองโดยกฎหมายหลาย ๆ ฉบับแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาสวนประกอบนั้นมีคุณ
ลักษณะที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดหรือไม   สวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ทําหนาที่เชนเดียว
กับเครื่องหมายการคาสามารถไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543  
แตมีขอจํากัดตรงที่วาสวนประกอบประเภทที่จัดใหอยูในการพิจารณาภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีเพียงแค  “กลุมของสี”  และ  “รูปรางหรอืรูปทรงของวัตถุ”  เทานั้น  หรือหากสวนประกอบของ
สินคาประเภทรูปรางของผลิตภัณฑไดถูกคิดคน   ปรับปรุง  และพัฒนาขึ้นเปนสวนประกอบของ
สินคาที่มีความใหมที่สามารถนําไปเปนแบบผลิตสินคาในอุตสาหกรรมได  สวนประกอบดังกลาวก็
จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  หรือหากสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการมีลักษณะเปนงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของผูสรางสรรคเองและไมเปนงานที่
กฎหมายตองหามแลว  สวนประกอบดังกลาวก็จัดเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใตพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  2537  ไดอันไดแก รูปรางของผลิตภัณฑ ฉลาก การโฆษณาและการตกแตงรานคา

ในสวนของประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดเกี่ยวกับการคา ตั้งแตมาตรา 271-275 
มาตราดังกลาวเปนเรื่องที่ไดระบุถึงลักษณะของการกระทําที่กฎหมายถือวาเปนการกระทําที่ไมเปน
ธรรมตอการแขงขันทางการคา  ฉะนั้นผูใดกระทําการดังกลาวขึ้น ผูนั้นถือวาเปนผูกระทําความผิด
และตองไดรับโทษทางอาญาตามที่มาตรานั้น ๆ ระบุไว  เมื่อสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
เปนเครื่องมือทางการคาอยางหนึ่งของผูประกอบการคาในการดําเนินธุรกิจ  สวนประกอบดังกลาว
จึงเปนสิ่งที่กฎหมายอาญาใหความคุมครองดวยเชนกัน  แตจากการวิเคราะหแลวพบวา เหตุแหงการ
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ที่ตองมีการตีความกฎหมายฉบับนี้อยางเครงครัดตามตัวอักษร เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่กระทบถึง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับการที่ไมมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้มาเปนเวลานาน
แลว  ทําใหการตีความกฎหมายฉบับนี้จํากัดอยูแคตามตัวอักษรที่ปรากฏจริง ๆ ไมครอบคลุมถึงสิ่ง
ใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ ในทางการคาที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  ดวยเหตุนี้ เมื่อนํามาเทียบ
เคียงกับลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการแลวพบวา มาตรา 272(1) ไมไดใหความคุม
ครองอยางเพียงพอ เพราะสวนประกอบของสินคาหรือบริการไมไดจัดอยูในความหมายของคําวา 
“รอยประดิษฐ”  เวนแตวาบนสวนประกอบของสินคาประเภทหีบหอบรรจุภัณฑหรือภาชนะบรรจุ
หรือฉลากไดมีลวดลายหรือเครื่องหมายที่จัดเปนรอยประดิษฐตามการตีความของศาลนั้นปรากฎอยู  
และการนํารอยประดิษฐนั้นไปใชโดยผูอ่ืนตองเปนการถูกนําไปลอกเลียนใหตรงตามลักษณะเดิม
โดยมีเจตนาเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอ่ืน  จึงจะทําใหสวนประกอบ
ของสินคาทั้ง 3 ประเภทดังกลาวไดรับความคุมครอง จะเห็นไดวาองคประกอบความผิดตามมาตรา 
272(1) นั้นไมไดเอื้ออํานวยใหมีการคุมครองอยางกวางที่จะขยายไปถึงเครื่องมือทางการคาใหมเชน
อยางสวนประกอบของสินคาหรือบริการได

สําหรับมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542 ซ่ึงเปนหลักทั่วไป  
พบวา การใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการโดยมาตรานี้สามารถเกิดขึ้นได 
เนื่องจากโดยบทบัญญัติในมาตรานี้ไมไดสรางลักษณะหรือขอจํากัดใด ๆ ที่จะทําใหมีการตีความ
อยางแคบเชนอยางประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หรือพระราช
บัญญัติสิทธิบัตร หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิได เพียงแตแสดงใหเห็นวาเครื่องมือทางการคาของ
ตนนั้นไดถูกผูประกอบการอื่นนําไปใชอยางไมเปนธรรม  และมีผลใหผูเปนเจาของตองเสียหาย
หรือถูกจํากัดในการประกอบธุรกิจหรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจไป  ซ่ึงผูเสียหายสามารถฟอง
รองตอศาลตามมาตรา 40 โดยตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่รูหรือควรจะไดรูถึงเหตุดังกลาวตาม
มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542 ฉะนั้น จึงถือไดวา ไมวาจะเปนสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการประเภทใด ๆ ก็สามารถไดรับความคุมครองไดตามกฎหมายฉบับนี้ 
เพียงแตตองอาศัยการตีความของศาลตอไปเทานั้นวาศาลจะเห็นเปนประการใดและอยางไรกับการ
กระทําที่ไมถือเปนการแขงขันโดยเสรีอยางไมเปนธรรม

จากการวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  อาทิ  พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 พระ
ราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 2542  เปนตน ทําใหเห็นวา กฎหมายไทยไดมีการใหความคุม
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ครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการแตกตางกันไปภายใตกฎหมายแตละฉบับ  ขึ้นอยูกับวา
กฎหมายฉบับนั้นประสงคที่จะมีการใหความคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการนั้นหรือ
ไม  ซ่ึงเมื่อพิจารณาในตัวบทบัญญัติของกฎหมายในฉบับตาง ๆ แลวจะพบวาในสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ สามารถไดรับความคุมครองโดยกฎหมายมากกวา 1 ฉบับในขณะเดียวกัน  
ยกตัวอยางเชน  รูปรางของผลิตภัณฑสามารถไดรับความคุมครองจากทั้งพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายการคา 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 พระราชบัญญัติ
การแขงขันทางการคา 2542  ผูเปนเจาของจึงสามารถคัดเลือกไดวาตนตองการใหมีการคุมครองโดย
กฎหมายฉบับใด  โดยตองมีการคํานึงถึงระยะเวลาการใหความคุมครองเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การเลือกกฎหมายที่จะนํามาใชในขณะนั้น ๆ  เพราะยิ่งกฎหมายใหระยะเวลาการคุมครองนานเทา
ใด  ตนก็สามารถใชสวนประกอบนั้นในทางการคาไดแตเพียงผูเดียว  และทําการขัดขวางบุคคลใดก็
ตามที่นําสวนประกอบของตนไปใชโดยมิชอบจนกอใหเกิดความเสียหายไดนานเทานั้น  การ
วินิจฉัยวาสวนประกอบของสินคาหรือบริการใดจะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายเฉพาะอัน
ไดแก  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  และพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 จะเปนการวินิจฉัยที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและแนนอนกวาการนําหลักกฎหมาย
ทั่วไปอันไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการ
แขงขันทางการคา 2542 ที่ตองการคุมครองอยางกวางแกผูเปนเจาของสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการจากการกระทําที่เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทางการคา ฉะนั้น จึงมักมีการขอรับความ
คุมครองหรืออางสิทธิโดยชอบภายใตกฎหมายเฉพาะเสียกอน แลวจึงคอยดําเนินการขอรับความคุม
ครองภายใตกฎหมายทั่วไปตอไป  หรือหากมีการวินิจฉัยตามกฎหมายเฉพาะแลวและพบวาสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการไมจัดอยูภายใตกฎหมายเฉพาะฉบับใดเลยหรือเกิดความคลุมเครือ
ในการวินิจฉัยช้ีขาดวาจะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายฉบับใด  ก็สามารถนํากฎหมายทั่วไป
มาปรับใชไดอีกเชนกัน ดังนั้น การนําหลักกฎหมายทั่วไปมาใชจึงถือเสมือนเปนทางเลือกหนึ่งที่
กฎหมายมอบใหแกผูเปนเจาของในการนําไปใชคุมครองทรัพยสินชนิดนี้ของตน

แตอยางไรก็ดี มีขอควรพิจารณาที่สําคัญในการใหความคุมครองโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542  และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 คือ ใน
กฎหมายเฉพาะทั้ง 3 ฉบับดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องความคุมครองซ้ําซอนในสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการชนิดเดียวได อันไดแก สวนประกอบของสินคาประเภทรูปรางของ
ผลิตภัณฑ  ซ่ึงผลที่ตามมาอันเนื่องมาจากการใหความคุมครองซ้ําซอนคือ ในทายสุดสวนประกอบ
ดังกลาวจะไดรับความคุมครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 อยางไมมีกําหนดเวลา
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ส้ินสุด  อันทําใหวัตถุประสงคของการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   2537   ในการใหผูเปนเจาของมีอํานาจผูกขาดในสวนประกอบดังกลาว
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหมดไป          แตกลับเปนการใหอํานาจดังกลาวตลอดกาลจนทําใหผูบริโภค
หรือสาธารณชนไมสามารถนําแบบผลิตภัณฑนั้นไปพัฒนาหรือใชสอยโดยเสรีได   ดวยเหตุนี้  จึง
ควรมีการคํานึงถึงลักษณะของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่จะอยูในขายไดรับความคุม
ครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 2543 เปนสําคัญ

ขอเสนอแนะ

นับวันบทบาทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในทางการคาจะมีเพิ่มมากขึ้น
เร่ือย ๆ   ไมวาจะตอผูเปนเจาของและผูบริโภคเอง  เนื่องจากสวนประกอบของสินคาหรือบริการ
เปนเครื่องมือในทางการคาที่ใชในการผลิต การจําหนาย การตลาดและที่สําคัญในการแขงขันกับผู
ผลิตรายอื่นในตลาดสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน  การสนองตอบตอการมีบทบาทของสวน
ประกอบของสินคาหรือบริการโดยการใหความคุมครองโดยตัวบทกฎหมายจึงมีความสําคัญตามมา  
แตการบัญญัติหรือแกไขกฎหมายใหมีการคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการเพื่อเกิดประ
สิทธิภาพในการบังคับใชนั้นจะตองเปนการบัญญัติหรือแกไขใหไดตัวบทบัญญัติที่มีความชัดเจน  
แตไมจํากัดในรายละเอียดจนเกิดไป จนไมสามารถใหความคุมครองในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
และตองมีหลักเกณฑพิจารณาที่คํานึงถึงบทบาทของสวนประกอบของสินคาหรือบริการในการแขง
ขันในตลาดการคาดวยเปนสําคัญ เพื่อการมีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องมือทางการคาชนิดนี้จะได
ปรากฏทั้งตัวผูเปนเจาของ  ผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

1. เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543) ซึ่งเปนฉบับปจจุบันที่บังคับใชอยูในขณะนี้ไดใหคํานิยามของคําวา “เครื่องหมาย” ไว
ในมาตรา  4  วา  “หมายถึง ภาพถาย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ  ตรา  ชื่อ  คํา  ขอความ  ตัวหนังสือ  
ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยางรวมกัน” คํานิยามนี้เปนคํานิยามที่เฉพาะเจาะจงจนเกินไปจนไมสามารถนําไปปรับใชกับ
เครื่องมือทางการคาใหมที่เกิดขึ้นได  จึงควรมีการแกไขคํานิยามของคําวา “เครื่องหมาย” ในมาตรา 
4  แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) เสียใหม
ดังนี้  “เครื่องหมาย  ใหหมายความรวมถึง  ภาพถาย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ  ตรา  ชื่อ  คํา  ขอความ  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางหนึ่งอยาง
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ใดหรือหลายอยางรวมกัน”   ทั้งนี้ผูเขียนเห็นวา แมจะไมมีการบัญญัติใหคํานิยามของ “สวน
ประกอบของสินคาหรือบริการ (TRADE  DRESS)” เปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไม
ไดหมายความวากฎหมายนี้ไมไดใหความคุมครอง  เพราะในการแกไขความหมายนี้ไดใชคําวา     
“..ใหหมายความรวมถึง..” แทนคําวา “..หมายถึง..” ซ่ึงเปนการบัญญัติคุมครองถึงสิ่งที่จะขอรับ
ความคุมครองอยางไมมีขอจํากัด  ทั้งนี้เพื่อใหมีการตีความและคุมครองอยางกวางขวาง  แตก็ไม
กวางจนทําลายลักษณะและหนาที่ของเครื่องหมายไป  จุดประสงคก็เพื่อทําใหเครื่องหมายดังกลาว
สามารถนําไปปรับใชกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบันไดสะดวก งายและรวดเร็ว

อนึ่ง การแกไขคํานิยามในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)  ตามที่ไดกลาวขางตนนาจะทําใหการตีความของศาลในคําวา 
“รอยประดิษฐ”  ในมาตรา 272(1) แหงประมวลกฎหมายอาญากวางมากขึ้นกวาที่เปนอยู  ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากศาลเห็นวา “เครื่องหมาย” ก็เปนรอยประดิษฐหนึ่ง  ซ่ึงเครื่องหมายจะหมายถึงอะไรและมี
ลักษณะอยางไรก็ควรที่จะมีการตีความใหสอดคลองกับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของ ซ่ึงหากเปนเชน
นั้นจริง มาตรา 272(1) ก็ไมตองมีการแกไขแตอยางใด

2. ใหมีการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณาสวนประกอบของสินคาประเภท    
รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุในสวนที่มีผลกระทบถึงการแขงขันทางการคาเปนการเฉพาะ โดยเพิ่ม
เติมอนุมาตราหนึ่งในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ดังนี้

 “รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุท่ีมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ถือวามีลักษณะที่
ตองหามการจดทะเบียน

(1) รูปรางหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเปนผลจากลักษณะธรรมดาของสินคา
(2) รูปรางหรือรูปทรงท้ังหมดนั้นเปนสิ่งจําเปนตอการไดมาซึ่งผลลัพธ

ดานเทคนิคการทํางาน
(3) รูปรางหรือรูปทรงทั้งหมดใหคุณคาสําคัญแกสินคา”

 อนึ่ง การเสนอใหมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุที่ตองหาม
มิใหจดทะเบียนขางตนเปนการนําเอา Section 3(2) ของ   Trade   Marks  Act  1994 ของสหราช-
อาณาจักรมาใช ซ่ึงหากเกิดปญหาในการตีความลักษณะตองหามนี้ก็สามารถนําการตีความของศาล
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และหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของสหราชอาณาจักรมา       
เทียบเคียงเปนแนวทางในการใชได

การเพิ่มเติมคุณลักษณะตองหามขางตนจะสามารถแกไขปญหาในเรื่องการใหความ
คุมครองซ้ําซอนของสวนประกอบของสินคาหรือบริการประเภทนี้กับการออกแบบผลิตภัณฑตาม
กฎหมายสิทธิบัตรได และยังหามการจดทะเบียนรูปรางหรือรูปทรงที่มีประโยชนการใชสอยเพื่อ
ขจัดอุปสรรคในทางการคาใหแกผูประกอบการรายอื่นในการนํารูปรางหรือรูปทรงที่มีลักษณะดัง
กลาวไปใช  ตลอดจนเปนแนวทางใหแกผูเปนเจาของสินคาในการคิดคนหรือสรางสรรค สวน
ประกอบของสินคาประเภทรูปรางของสินคาวาไมควรจะคิดขึ้นใหมีลักษณะขางตน มิฉะนั้นแลวจะ
จดทะเบียนไมได  กลาวคือ

ใน (1)  “รูปรางหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเปนผลจากลักษณะธรรมดาของสินคา”  หมาย
ความวา เปนการนําเอาลักษณะธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑมาจําลองเปนรูปทรง
หรือเปนภาชนะใสตัวผลิตภัณฑ เชนตัวผลิตภัณฑเปนไขก็ทํากลองใสไขที่มีรูปทรงของตัวไขอยู
ภายในกลอง  รูปทรงของตัวไขนี้ถือเปนลักษณะธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของตัวไขที่ไมมีผูใด
สามารถมีสิทธิแตเพียงผูเดียวได  เพราะไขซ่ึงเปนสินคาที่เปราะและแตกงาย เพื่อปองกันการ
กระแทกของไขดวยกันเอง  การจําหนายหรือเก็บรักษาไขจึงตองทําออกมาในรูปทรงของไขแตละ
ใบ  ไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูจําหนายหรือแมแตผูขนสงเองก็ตองทําหีบหอหรือภาชนะบรรจุใหมี
ลักษณะเปนรูปโคงมนของไข เพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายและปองกันปญหาการแตกหักงายของ
ไข  ดังนั้น  การทําภาชนะใด ๆ ที่มีรูปทรงดังกลาวก็ไมควรที่จะไดรับความคุมครองเพราะรูปทรง
ดังกลาวไมไดทําใหผูบริโภคนึกวาสนิคาภายในเปนสินคาอยางอื่นไดนอกจากไข  อันไมไดแสดง
การบงชี้ถึงแหลงกําเนิดหรือความเปนเจาของของไข แตการที่ผูบริโภคซื้อไขตรงตามแหลงกําเนิดที่
ตนตองการก็เพราะดูจากฉลากหรือส่ิงบงชี้อ่ืน ๆ บนรูปรางไขมากกวา  ยกเวนเสียแตวามีการออก
แบบรูปทรงใหเปนอยางอื่นใหเปนอยางอื่นที่ไมใชรูปไข  โดยสามารถปองกันการแตกหักงายดัง
กลาวได  เชนนี้ก็แสดงวารูปรางนั้นไมไดเปนรูปรางที่มีลักษณะธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของตัว
สินคา

สวนใน (2)  “รูปรางหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งจําเปนตอการไดมาซึ่งผลลัพธ
ดานเทคนิคการทํางาน” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนรูปรางที่เอื้อประโยชนตอการทํางานของสินคาอัน
ไมสามารถหารูปรางอื่นใดมาใชแทนรูปรางดังกลาวได  เพราะรูปรางดังกลาวทําใหเกิดการใชงาน
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ในตัวสินคาดีที่สุด  เชน รูปรางกลมของลอ การมีลักษณะกลมก็เพื่อใชในการหมุนหรือกล้ิง  รูปราง
ส่ีเหล่ียมหรือสามเหลี่ยมหรืออ่ืน ๆ ไมสามารถใชเพื่อการกลิ้งหรือหมุนไดดีกวารูปรางกลมหรือใช
ไมไดเลย  ดังนั้น ผูผลิตลอทุกรายก็ตองผลิตลอที่มีลักษณะกลม  การใหความคุมครองรูปรางกลม
ของลอแกผูหนึ่งผูใดจึงไมควรเกิดขึ้น เพราะจะทําใหเกิดขอจํากัดการแขงขันทางการคาในตลาด
ประเภทนี้แกผูผลิตรายอื่นที่จะสรางลอแตไมสามารถกระทําได

สําหรับใน (3)  “รูปรางหรือรูปทรงทั้งหมดใหคุณคาสําคัญแกสินคา”  การใหคุณคา
สําคัญในที่นี้ไมไดจํากัดวาทางดานใด  ยกตัวอยางเชน ดานรสชาด  ดานความสวยงาม ดานราคา
เปนตน  โดยมีขอพิจารณาอยูตรงที่วารูปรางที่แสดงคุณคาของสินคาออกมานั้นทําใหผูบริโภคเลือก
ซ้ือ  หากรูปรางไมเกี่ยวของกับคุณคาของสินคา รูปรางดังกลาวก็สามารถทําหนาที่อยางเปน    
เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได  เชน ผูบริโภคซื้อเคกแชแข็งหรือน้ําอัดลมเพราะรสชาด
หรือความสวยงาม  ไมไดซ้ือเพราะรูปราง  ฉะนั้น รูปรางของเคกหรือขวดน้ําอัดลมจึงไมเปนสิ่ง   
บงชี้ถึงรสชาดหรือความสวยงามหรือคุณคาอื่นใดของเคกหรือน้ําอัดลมอันพึงรับจดทะเบียนได

ขอควรสังเกตในการพิจารณาคุณลักษณะตองหามของรูปรางหรือรูปทรงทั้ง 3 
ประการขางตน  ไมวารูปรางนั้นจะมีลักษณะตองหามเพียงหนึ่งลักษณะหรือมากกวา 1 ลักษณะก็
ตาม จะตองปรากฎวาการมีลักษณะตองหามของรูปรางนั้นตองเปนรูปรางทั้งหมด  ไมใชเพียงสวน
หนึ่ง  เพราะการพิจารณาลักษณะสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่พึงไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายนั้นตองเปนการพิจารณาโดยรวมของสวนประกอบของสินคาหรือบริการเทานั้น  ไมได
แยกเปนสวน ๆ เชนอยางการพิจารณาเครื่องหมายในลักษณะอื่น  เชน  คํา รูปประดิษฐ  ตัวอักษร  
ตัวเลข เปนตน

อนึ่ง มีขอสังเกตวาภาระการพิสูจนสวนประกอบของสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปน
ประเภทที่ไดรับการคุมครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 2543 หรือที่ยังไมไดรับความ
คุมครอง สามารถนําหลักเกณฑในเรื่องการพิสูจนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนและที่ยังไมไดรับ
การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตดิังกลาวมาใชได  กลาวคือ หากเปนสวนประกอบของสินคา
หรือบริการประเภทที่ไดรับการจดทะเบียน  การพิสูจนในความเปนเจาของหรือการมีคุณลักษณะ
ตามกฎหมายหรือขอโตแยงอื่นใดในสิทธิอันชอบธรรมของผูเปนเจาของในสวนประกอบของสิน
คาหรือบริการ ที่จดทะเบียนนั้น ก็ควรตกเปนหนาที่ของผูที่คัดคานความไมสมบูรณดังกลาว  เนื่อง
จากผูเปนเจาของไดรับการสันนิษฐานโดยกฎหมายวาเปนเจาของโดยชอบ และการจดทะเบียนนั้นก็
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เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายในการขอรับความคุมครองในสวนประกอบของสินคาหรือบริการ  
สวนกรณีของสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ไมไดรับการจดทะเบียนถือวาสวนประกอบของ
สินคาหรือบริการยังไมไดผานการพิจารณาและตรวจสอบจากเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา ผูเปนเจาของจึงยังไมไดรับการสันนิษฐานโดยกฎหมายที่เปนคุณกับตน  ฉะนั้น 
ภาระการพิสูจนทั้งความเปนเจาของหรือสิทธิในสวนประกอบของสินคาหรือบริการที่ตนเปนเจา
ของนั้นก็ควรตกอยูกับผูเปนเจาของ เพื่อแสดงใหเห็นวาตนมีสิทธิในสวนประกอบของสินคาหรือ
บริการไดอยางไรและเชนไร  อันทําใหตนควรไดรับความคุมครองจากการที่ผูอ่ืนละเมิดสิทธินั้น  
ตนเปนผูอางถึงการมีสิทธิ ตนก็ควรเปนผูนําสืบพิสูจนใหศาลเห็นวาตนควรไดการคุมครองเชนที่
ตนไดกลาวอางไวนั้น



รายการอางอิง

ภาษาไทย

แกวสรร อติโพธ์ิ. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ของชมรมนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญศิลป, 27 มิถุนายน 2527.

คัทลียา บุญดิเรก. เครื่องหมายการคาและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ. วารสารสังคมศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปที่ 4 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน 
2522 – มีนาคม 2523 : 24.

จักรกฤษณ  ควรพจน.  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา.  
พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, สิงหาคม 2541.

 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. การควบคุมโฆษณาเพื่อคุมครองผูบริโภค. วารสารนิติศาสตร : 245-315.
ชาญชัย ศิลาจารุ. เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาค

วิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.
ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา.  พิมพคร้ังแรก.  กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพนิติธรรม, 2536.
ธัชชัย  ศุภผลศิริ. ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา. วารสารกฎหมาย ปที่ 10 ฉบับที่ 2 

(ธันวาคม 2528) : 186.
ธัชชัย ศุภผลศิริ. การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา. บทบัณฑิตย เลมที่ 47 ตอน 

3 (กันยายน 2534) : 91.
ธัชชัย ศุภผลศิริ. คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 

พฤษภาคม 2539.
นลินธร ชาติศิริ. การกระทําอันเปนการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาและสภาพบังคับทาง

กฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพยสินอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาค
วิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.

ปริญญา ดีผดุง. กฎหมายลิขสิทธิ์. คูมือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา. พิมพคร้ังที่ 2 .
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, กรุงเทพมหานคร ,กันยายน 2540 : 54.

ปริญญา ดีผดุง. ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการคา. ดุลพาห 34 เลมที่ 2 (มีนาคม -
เมษายน 2530) : 36.

ปรีดี เกษมทรัพย. หลักสุจริต.  หนังสืออนุสรณพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธุ.
กรุงเทพมหานคร, 2526.



300

พรรณศรี  พัฒนเกียรติ. อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน :  สภาวะการแขงขันและมาตรการควบคุม. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542.

ภูมิพันธ บุญนาจเสวี. วัตถุแหงลิขสิทธิ์ : ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของ “งาน”.  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531.

 มานะ  พิทยาภรณ. การลวงขาย (Passing-off).  บทบัณฑิตย (กันยายน 2535) : 59.
ยรรยง พวงราช. คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ

วิญชูน จํากัด, กรกฎาคม 2542 :  40.
ลุดวิก เบาวเมอร. กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดย วิชัย อริยนันทกะ.    

ดุลพาห ปที่ 34 เลมที่ 3 (พฤษภาคม- มิถุนายน 2530): 48 – 49.
ลุดวิก เบาวเมอร. กฎหมายเครื่องหมายการคาเปรียบเทียบ ตอนที่ 2 แปลโดย วิชัย อริยนันทกะ”.  

ดุลพาห ปที่ 34 เลมที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2530) : 34-64.
วราภรณ  ตงยิ่งศิริ.  ปญหาการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา. บทบัณฑิตย เลม 54 

ตอน 1 (มีนาคม 2541) : 113-123.
วัชรินทร ปจเจกวิญสูกุล. ขอสังเกตคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา. บทบัณฑิตย (มิถุนายน 

2535) : 78.
วัส ติงสมิตร.  ลิขสิทธิ์ ตัวบทพรอมขอสังเกต. พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ

ธรรม, มิถุนายน 2542.
วิมลศิริ  ชํานาญเวช.  เครื่องหมายการคากับการเอาเปรียบคูแขงขันในเชิงการคา. วารสารกฎหมาย  

ปที่ 1  ฉบับที่ 1  (2517) : 171-192.
วิมาน เหลาดุสิต. กฎหมายปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการคาในประเทศไทย. วารสาร

กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (ธันวาคม 2541) : 32.
 ศุภลักษณ ลาภทวีโชค. ปญหาความคาบเกี่ยวระหวางกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายปองกันการ

ผูกขาด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533.
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแขงขันทางการคา

ของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน  สหภาพยุโรปและไทย ฉบับที่ 2 (การศึกษาดาน
เศรษฐศาสตร) เพื่อเสนอตอกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย (สิงหาคม 2542).

สมพร พรหมหิตาธร.  ลิขสิทธิ์. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวิญชูน จํากัด, 
มีนาคม 2538.

สมพล พรพัฒนเลิศกุล. งานอันเปนวัตถุแหงลิขสิทธิ์. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.



301

สรวิศ  ลิมปรังษี. กฎหมายการแขงขันทางการคา : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณและปญหา : ฉบับ
รวมบทความ. พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, กันยายน 2543.

สรวิศ  ลิมปรังษี. กฎหมายการแขงขันทางการคา : หากคดีไมโครซอฟทเกิดขึ้นในประเทศไทย…?.
วารสารนิติศาสตร 30 เลมที่ 4 (ธันวาคม 2543) : 648-649.

สุกัญญา รุงทองใบสุรีย. ปญหาการใหความคุมครองซ้ําซอนแกการออกแบบผลิตภัณฑ. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534.

 สุจิต ปญญาพฤกษ. การใชสิทธิ์โดยสุจริต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.

สุธรรม อยูในธรรม. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองชื่อทางการคา. วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน 2538 : 185-186.

สุธีร ศุภนิตย. กฎหมายปองกันการผูกขาด. รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ป  
ธรรมศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ / ศักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ).พิมพคร้ังที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เมษายน 2541 : 69-70.

เสาวลักษณ  จุลพงศธร. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา. วิทยา
นิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.

หยุด  แสงอุทัย. รวมหมายเหตุทายฎีกาของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530.

อดุล ทินะพงศ. การใชเครื่องหมายการคากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคา. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.

อรพรรณ  พนัสพัฒนา. ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา  (TRIPS)  : 
พันธกรณีและประโยชนของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 19 ฉบับ 3 (พฤศจิกายน 2539) : 7.

อุไรวรรณ  เงารุงเรือง.  ปญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ..ศ. 2474. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531.

เอมอร หลาพิศาล. การคุมครองสิทธิในชื่อทางการคา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.

ภาษาอังกฤษ



302

A S Hornby and EC Parnwell. An English-Reader’s Dictionary. Eight Edition. Bangkok : Thai 
Watana Press, 1995.   

A S Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Fifth Edition. England : 
Oxford University Press, 1995.   

Abbe E.L. Brown. The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the Principles of 
Statutory Interpretation. Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from 
EIPR and Ent.L.R.. London : Sweet & Maxwell: 1998.

Anthony L. Fletcher and David J. Kera. Annual Review A : United States : The Fifty - First Year 
of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946. The Trademark Reporter Vol.89 
No.1 (January – February 1999)  :  58.

Arthur  M. Handler  and Eileen P. McCarthy.  Conopco – Consumer  Confusion  Remains The 
Touchstone  of  Trade  Dress  Infringement.  The  Trademark  Reporter 86 : 595-610.

Benoit  Strowel. Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe.  
Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R.. 
London: Sweet & Maxwell : 1998.

Board of Editors of the Trademark Reporter. Excerpts from the United States Trademark 
Association’s Amicus brief in Two Pesos, Inc. v Taco Cabana International, Inc., and Taco 
Cabana, Inc.. The Trademark Reporter 82 : 446.

Carol A. Witschel. Trade Dress Jury Instructions. International Trademark Association, New 
York, 1997.

Charles  Gielen. Three-Dimensional Marks in Europe.  Trademark World (May, 1996) : 31.
Christopher Wadlow. The Law of Passing-off. Second Edition. London : Sweet & Maxwell, 

1995.
Connor, J.F.O.. Good Faith in International Law.  Darthmouth Publishing Company, 1991.
D.R.Shanahan. Australian Trade Mark Law and Practice. First Edition. New South Wales : Star 

Printery Pty.,1982.   
David I. Bainbridge. Intellectual Property. Third Edition. Pitman Publishing, London : 1996.
David Kitchin, Q.C. and James Mellor. TRADE MARKS ACT 1994. London : Sweet & 

Maxwell, 1995.
Diana  Elzey Pinover.  Aesthetic  Functionality : The  Need  For  a  Foreclosure  of  Competition.  

The  Trademark  Reporter 83 : 571-606.



303

Earl W. Kintner and Jack L. Lahr. An Intellectual Property Law Primer. New York : Macmillan 
Publishing , 1975.

Edward C. Vandenburgh III. Trademark Law and Procedure. Second Edition. Indianapolis : The 
Bobbs-Merrill Company, 1968.

Glen A. Weitzer. No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of 
the Supreme Court’s Per Se Restriction. Marquette Intellectual Property Law Review 4 
Marq. Intell. Prop. L. Rev. 181 : 8.

Glenn  Mitchell.  Trade  Dress  Protection Will  A  Statutorily  Unified  Standard  Result in A 
Functionality Superior  Solution.  The  Trademark  Reporter  88 : 472-503.

Japanese Patent Office. Industrial Property Rights Standard Textbook : Obtaining a Patent in 
Japan, 1999.

Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels. Color Trademarks: Shades of Confusion. The 
Trademark Reporter 83,  4 (n.d.) : 568.

Joan  L. Dillon. Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide. The Trademark 
Reporter 83 (n.d.) : 85.

Jonathan Hudis. Removing the Boundaries of Color. The Trademark Reporter (n.d.): 2-3.
Kate McGrath & Stephen Elias with Sarah Shena. Trademark how to name your business 

&_product.
Keith E. Danish. Developments in the Law of “Product Shape” Trademarks. Thomson & 

Thomson’s Website. Available from : http://ttdomino.thomson-thomson
 Kenneth L. Port. Japanese Trademark Jurisprudence. First Edition. London : Kluwer Law 

International Limited, 1998.
Lawrence B. Ebert. Trademark Protection in Color : Do it by the numbers. The Trademark 

Reporter 84: 383.
Mark S. Sommers. Owning Your Own Colour.  Trademark World (May 1995) : 18-19.
Michael  Edenborough.  Intellectual Property Law. First  Edition. Cavendish Publishing Limited : 

London, 1995.
Michael A. Cantor  and Pamela S. Chestek. Protecting product design in the US. Managing 

Intellectual Property (Trade Mark Yearbook 2000) : 22.
Michael Blakeney. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to 

the  TRIPS Agreement. First Edition. London : Sweet & Maxwell, 1996.
Michael D. Bedmarek. Trade Dress Protectionism. Trademark World (June/July 1997) : 18.



304

Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg. Protection of 
Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton LLP, 1997.

Milton Handler. Trade-Marks and Anti-Trust Laws.  The Trademark Reporter Vol. 88 : 441-442.
Paul R. Morico. Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2). Trademark World

(October 1995) : 23.
Peter Groves. Intellectual Property with Competition Law and Practice. First Edition. London : 

Cavendish Publishing, 1994.
Rembert Meyer-Rochow. Passing 0ff – Past, Present and Future. The Trademark Reporter 84 

(n.d.) : 43.
Richard J. Berman. Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark

Registration. The  George Washington Law Review  63 , 1  (November 1994) : 113.
 Robert A. Becker. Color as a Trademark.  INTA Issue Brief (May 1999) : 2-4.
Robert S. Katz and Helen Hill Minsker. Design patent + trademark = better protection ?. The 

National Law Journal In Focus Intellectual Property (May 1,2000) : c20.
Samuel D.  Rosen and Lisa  M. Gigliotti.  Conopco-Kaputco For  Trade  Dress  Plaintiffs?. The  

Trademark  Reporter 85 (n.d.) : 135-152.
Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston. US High Court Decides Pivotal High Court 

Trade Dress Case.  Trademark World 126 (April 2000) : 20.
 Sheldon H. Klein. Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1). Trademark 

World (May 1994) : 47.
Sheldon H. Klein. Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2). Trademark 

World (June 1994), : 20.
Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell.  Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of 

US. Case Law. Third Edition. New York : International Trademark Association, 1997.
The International Trademark Association. Brief Amicus Curiae of The International Trademark 

Association In Support Of Neither Party in Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc.. 
The Trademark Reporter 89 (n.d.) : 996-997.

Veronica J. Cherniak . Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic 
Implications of an Exclusive Merchandising Right. Tulane Law Review 69, 5 (April 1995) 
: 1321.

Vincent N. Palladino. Trade Dress After Two Pesos. The Trademark Reporter Vol.84 : 409.



305

Virginia S. Taylor, J. David Mayberry and Theodore H. Davis, Jr.. Acquisition of Trademark
Rights Under United States Law.  Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick
Stockton LLP (1997) : 12.



ภาคผนวก



307

Trade  Dress Protection Act
(Introduced in the House)

A  BILL

To amend the Trademark Act of 1946 to provide protection for trade dress, 
and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United 
States of America in Congress assembled,

SECTION  1.  SHORT  TITLE.

This Act may be cited as the “Trade  Dress Protection Act”.

SECTION  2.  PROTECTION  FOR  TRADE  DRESS.

(a) PRINCIPAL  REGISTER - The Act entitled “An Act to provide 
for the registration and protection of trade-marks used in commerce, to carry 
out the provisions of certain international conventions, and for other 
purposed.”  (hereinafter referred to in this Act as the “Trademark Act of 
1946”) is amended in section 2 thereof  (15 U.S.C. 1052)—

(1) in subsection (e)—

(A) in clause (3) by striking “or” after “them”,; and
(B) by inserting before the period at the end the following: 

“,or (5) comprises any matter that, as a whole, is 
functional”;

(2) in subsection (f), by striking “paragraphs (a), (b), (c), (d), 
and (e)(3)” and inserting “subsections (a), (b), (c), (d), (e)
(3), and (e)(5)”; and

(3) by adding at the end the following:
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“(g) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), 
(c), (d), and (e) of this section, trade dress which functions as a 
mark may be registered and protected without the need to show 
that it has become distinctive under subsection (f) of this 
section of the relevant public is likely to identify the source of 
the product or service by reference to the subject matter claimed  
as  trade dress.  In determining whether the relevant public is 
likely to identify the source of the product or service by 
reference to the subject matter claimed as trade dress, the  
factors to be considered shall include, but not be limited to—

(1) whether the trade dress is unique or unusual in the 
particular field to which the subject matter pertains;

(2) whether the trade dress comprises a common basic 
shape or design;

(3) whether the trade dress is a mere refinement of 
commonly adopted and will known forms of 
ornamentation for that particular class of goods or 
services viewed by the public as a dress or 
ornamentation for the goods or services; and

(4) whether the trade dress is capable of creating a 
commercial  impression dis t inct  f rom any 
accompanying words.”

(b) SUPPLEMENTAL  REGISTER – Section 23(c) of the Trademark 
Act of 1946 (15 U.S.C. 1091(c)) is amended to read as follows:

“(c) For the purposes of registration on the supplemental 
register, a mark may consist of any symbol, name, word, slogan, 
phrase, surname, geographical name, numeral, device, color, label, 
any matter that is not functional, or any combination of any of the 
foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the 
applicant’s goods or services.”.

(c) CONSTRUCTION  AND  DEFINITIONS – Section 45 of the 
Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127) is amended by striking the 
definition of “mark” and inserting the following:
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“The term “trade dress” means the total image or overall 
appearance of a product or service, including, but not limited to, the 
design of packaging, labels, containers, displays, décor, color, the 
design of a product, a product feature, or a combination of product 
features, except that trade dress shall not be registered or protected 
under this Act if it is functional.

“The term “functional” means, with respect to matter sought to 
be protected under this Act, that the matter is of such superior design 
for its purpose that to afford it protection under this Act would 
significantly hinder effective competition. In determining whether 
matter sought to be protected under this Act is functional, the factors 
to be considered shall include, but not be limited to—

(1) whether the matter yields a competitive advantage;
(2) whether alternative designs are available; and
(3) whether the matter achieves economies in the 

manufacture or use of the goods or services, or affects 
their cost or quality.

“The term “mark” includes any trademark, service mark, 
collective mark, or certification mark.”.

(d) CIVIL  ACTIONS  FOR  TRADE  DRESS INFRINGEMENT – 
Section 43(a) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1125(a)) is amended 
by adding at the end the following:

“(3) In a civil action for trade dress infringement under this Act 
for trade dress not registered on the principal register, the person who 
asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter 
sought to be protected is not functional.”.

SECTION 3.  EFFECTIVE  DATE.

This Act and the amendments made by this Act shall take effect on 
the date of the enactment of this Act, but shall not apply to any proceeding 
before the United States Patent and Trademark Office relating to the 
registration of a mark, or to any civil action, that is pending on that date.
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SECTION  4.  TECHNICAL  AMENDMENTS.

The Trademark Act of 1946 is amended as follows:

(1) Section 1(a)(1)(A) (15 U.S.C. 1051(a)(1)(A)) is amended by 
striking “goods in connection” each place it appears and 
inserting “goods on or in connection”.

(2) Section 7(a) (15 U.S.C. 1057(a)) is amended in the first 
sentence by striking the second period at the end.

(3) Section 10 (15 U.S.C. 1060) is amended—

(A) at the end of the first sentence, by striking the comma 
before the period; and

(B) in the third sentence, by striking the second period at 
the end.

(4) Section 26 (15 U.S.C. 1094) is amended by striking “7
(c),”,and inserting “,7(c),”.

(5) Section 31 (15 U.S.C. 1113) is amended—

(A) by striking “Section 31. Fees”; and
(B)  by striking “(a)” and inserting “Section 31.(a)”.

(6) Section 32(1) (15 U.S.C. 1114(1)) is amended by striking 
“As used in this subsection” and inserting  “As used in this 
paragraph”.

(7) Section 39(a) (15 U.S.C. 1121(a)) is amended by striking 
“circuit courts” and inserting  “courts”.

(8) Section 42 (15 U.S.C. 1124) is amended by striking “the any 
domestic” and inserting  “any domestic”.

(9) Section 44(d) (15 U.S.C. 1126(d)) is amended—
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(A) by striking “23, or 44(e) of this Act” and inserting 
“23, or subsection (e) of this section that is”; and

(B) in paragraphs (3) and (4) by striking “this subsection 
(d)” and inserting “this subsection”.

(10)  The Act is amended by striking “trade-mark” each place 
it appears in the text and the title and inserting “trademark”.
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