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ในทางกฎหมาย การน�ำเข้าซ้อนเป็นการละเมดิสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า แต่หากห้ามมใิห้

มกีารน�ำเข้าซ้อนแล้วย่อมเกิดการผกูขาดและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรีผลการศึกษาพบว่า ศาลไทยพิจารณาสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าเป็นส�ำคัญว่า สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับ

ผลกระทบและเกิดความเสียหายจากการน�ำเข้าซ้อนหรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาว่าเจ้าของ

เครื่องหมายการค้ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศหรือไม่ ผลจากการตัดสินตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของบริษัท 

เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด คือ ห้ามมิให้บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในการประกอบธุรกิจ

ท้ังสิ้น รวมถึงชดใช้ค่าเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากการที่ศาลสั่งในค�ำพิพากษาที่กว้างเกินไป  

ส่งผลท�ำให้บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ล้มเลิกกิจการ และจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ คือ บริษัท 
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ทเีอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจน�ำเข้าซ้อนรถยนต์

โดยท�ำให้ผูป้ระกอบการเหล่านัน้ไม่กล้าทีจ่ะใช้เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ในการประกอบกิจการ

อีกต่อไป

คำ�สำ�คัญ : ขอบเขตการบังคับใช้, พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, นำ�เข้าซ้อน, บริษัทเบนซ์

แจ้งวัฒนะ จำ�กัด

Abstrct

Parallel import is a trademark infringement. It is illegal. But if parallel import is 

banned, the market will be monopolized leading to an unfair competition.The study finds 

thatThailand deems parallel import of goods bearing the same trademark as a trademark 

infringement.This is because Thai courts focus their consideration in parallel import 

cases remarkably on the rights of trademark owners as to whether the rights of trademark 

owner are impacted by the parallel import or not. Moreover, the rights of trademark 

owner are considered from both domestic and international trademark registration  

certificates.The Supreme Court ordered Benz Chang Wattana Co. Ltd, the defendant, not 

to use the conflicted trade mark at all and to pay compensation to the plaintiff. The impacts 

of the Supreme Court’s decision towards Benz Chang Wattana Co. Ltd. were the close 

down of the company and the establishment of TSL Auto Corporation Co. Ltd. Furthermore, 

the impacts also made other parallel import companies in vehicle market denied to use 

this conflicted trademark. 

Key words : Scope of Enforcement, Trade Mark Act B.E. 2534, Parallel Import, Benz 

Chang Wattana, Supreme Court
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1. บทน�ำ

ปัญหาขอบเขตของสทิธิในการจ�ำหน่ายเป็นประเดน็ส�ำคญัทีไ่ด้รบัการพิจารณาในประเทศ

ต่างๆ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร สหภาพยุโรป และประเทศไทย โดยสทิธิในการ

จ�ำหน่ายเป็นสทิธิทีก่�ำหนดไว้ในพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการค้าว่าเป็นสทิธิแต่เพียงผูเ้ดยีวของ

เจ้าของเครือ่งหมายการค้า โดยมเีงือ่นไขว่าสทิธใินการผลติ จ�ำหน่าย หรอืบรหิารงานสามารถเป็น

ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ได้ดังน้ันปัญหาขอบเขตของสิทธิในการ

จ�ำหน่ายจึงเป็นประเด็นส�ำคัญในเรื่องของการน�ำเข้าซ้อน (Parallel Import) ซึ่งหมายถึงการท่ี 

ผูป้ระกอบการรายหนึง่น�ำเข้าสนิค้าทีช่อบด้วยกฎหมายในประเทศหนึง่ซึง่อาจจะเป็นการน�ำสนิค้า

จากประเทศที่มีราคาถูกกว่ามาขายในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่สินค้ามีราคาแพงกว่า3

การน�ำเข้าซ้อนเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและทางกฎหมายเนื่องจากการน�ำเข้าซ้อนโดย 

ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถท�ำก�ำไรได้มากกว่าและง่ายกว่าโดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะการประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็นภาระของเจ้าของเครื่องหมาย 

การค้า,ผู้ทรงสิทธิ, หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้น�ำเข้าซ้อนเพียงแต่อาศัยประโยชน์จากชื่อเสียงในสินค้า

ท่ีเจ้าของเครื่องหมายการค้า,ผู้ทรงสิทธิ, หรือผู้ได้รับอนุญาตสร้างสมไว้เป็นประโยชน์ทางการค้า

ของตน4อย่างไรก็ดี การน�ำเข้าซ้อนสินค้าท่ีผลิตในต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตหรือได้รับ 

ความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเรียกได้ว่า เป็นตลาดสินค้าสีเทา (Grey  

Market Goods) โดยสามารถก่อให้เกิดการแข่งขนัทางการค้าโดยเสรแีละเอือ้ประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค 

แต่ในขณะเดียวกัน ก็เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการแต่ละราย

การศกึษานีเ้ป็นการวิเคราะห์ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกดั

ว่าสอดคล้องหรอืขดัแย้งกับแนวคิดเรือ่งการละเมดิสทิธิในเครือ่งหมายการค้า (Infringement) และ

เป็นการลวงขายสนิค้าหรอืไม่ (Passing-off) โดยศกึษากฎหมาย และค�ำพิพากษาทีเ่กีย่วกับการน�ำ

เข้าซ้อนของประเทศสหรัฐอเมริกามาพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ เน่ืองจากแนวคิดในอดีตถือว่า

การน�ำเข้าซ้อนเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้แทนจ�ำหน่ายท่ีได้รับ

อนุญาตทั้งที่สินค้าท่ีถูกน�ำเข้าซ้อนเป็นสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง มิใช่สินค้าลอกเลียน

แบบหรือสินค้าปลอมแปลงแต่อย่างใด แต่ภายหลังแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาได้เปลี่ยนแปลงไป 

3	 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, (2548), กฎหมายสทิธิบตัร แนวความคิดและบทวเิคราะห์, (กรงุเทพฯ : ส�ำนกัพิมพ์นิตธิรรม), 
38.
4	 สรียา กาฬสินธุ์, (2544), “หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจ�ำหน่าย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 3.
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ดังนั้น ในการศึกษาผลของค�ำพิพากษาศาลฎีกาของคดีบริษัท เบนซ์ แจ้งวัฒนะ จ�ำกัดจะเป็น

แนวทางในการพิจารณาว่าขอบเขตของกฎหมายในการควบคุมการน�ำเข้าซ้อนสินค้าท่ีใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร

2. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

กฎหมายของประเทศไทยถือว่าการน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 

เป็นการละเมิดสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผูแ้ทนจ�ำหน่ายท่ีได้

รบัอนุญาตทัง้ท่ีสินค้าทีถู่กน�ำเข้าซ้อนเป็นสนิค้าท่ีใช้เครือ่งหมายการค้าถูกต้อง มใิช่สนิค้าลอกเลยีน

แบบหรือสินค้าปลอมแปลงแต่อย่างใด5 ต่อมาแนวค�ำพิพากษาเก่ียวกับการน�ำเข้าซ้อนใน

ประเทศไทยได้เริ่มมีการน�ำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีหลากหลายมาปรับใช้ 

ในการพิพากษาคดีการน�ำเข้าซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยได้ตัดสินคดีการน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันว่าไม่ถือเป็นการละเมิดในเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า เช่น ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 บริษัท วอห์ล คลิปเปอร์คอร์ปอเรชั่น 

จ�ำกัด กับพวกโจทก์ ฟ้อง บริษัท พี.ซี.แอล. จ�ำกัด จ�ำเลย โดยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิาค�ำว่า WAHL โจทก์ย่อมมสีทิธิแต่ผูเ้ดยีวอนัท่ีจะใช้เคร่ืองหมาย 

การค้านั้นส�ำหรับสินค้าปัตตะเลี่ยนท�ำให้โจทก์หวงกันไม่ให้ผู้อื่นน�ำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิ

ชอบ ศาลชัน้ต้นยกฟ้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินจิฉยั

ว่าการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าค�ำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2817/2543 เป็นค�ำพิพากษาศาลฎีกา 

เรื่องแรกท่ีวินิจฉัยปัญหาการน�ำเข้าซ้อนไว้อย่างชัดเจนโดยอนุญาตให้มีการน�ำเข้าซ้อนใน

เครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสิทธิในการจ�ำหน่ายสินค้าในเครื่องหมาย 

การค้าเดียวกันแล้ว ผู้ทรงสิทธิควรมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการจ�ำหน่าย ควบคุมการจ�ำหน่ายสินค้า 

ที่ตนมีสิทธิหรือไม่น้ันเป็นค�ำถามท่ีส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการพิจารณาถึงขอบเขตของปัญหา 

การน�ำเข้าซ้อน

ภายหลังจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 

เข้มงวด ตัวอย่างเช่น ค�ำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2905/2552 เก่ียวกับการละเมิดเครื่องหมายทาง 

5	 สรียา กาฬสินธุ์, (2544), “หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิในการจ�ำหน่าย,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 3.
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การค้าระหว่างโจทก์ คือ เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี และจ�ำเลย คือ บริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด  

โดยโจทก์ในฐานะเป็นเจ้าของชื่อทางการค้า, เคร่ืองหมายการค้า, และเคร่ืองหมายบริการ  

ค�ำว่า MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, เมอร์ซิเดส, เบนซ์, และ 

รปูประดษิฐ์ดาวสามแฉกในวงกลม ฟ้องจ�ำเลยว่าละเมดิสทิธิในการเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ และรูปประดิษฐ์ โดยจ�ำเลยใช้ชื่อนิติบุคคลว่า บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด 

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ นอกจากนี้จ�ำเลยยังน�ำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช ้

ให้ปรากฏเป็นป้ายชื่อและโชว์รูมโดยใช้ในการโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่

กิจการของจ�ำเลยโดยไม่มสีทิธิและไม่ได้รบัความยินยอมจากโจทก์ ตลอดจนจ�ำเลยน�ำไปใช้ในการ

ประกอบกิจการค้า จ�ำหน่าย และซ่อมแซมยานพาหนะซึ่งเป็นกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ 

การกระท�ำดังกล่าวไม่สจุรติและเป็นการล่วงละเมดิสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ ท�ำให้โจทก์

เสียหายขาดประโยชน์อันพึงได้จากการอนุญาตให้จ�ำเลยใช้สิทธิในชื่อทางการค้า, เครื่องหมาย 

การค้า, และเครือ่งหมายบรกิารของโจทก์ และท�ำให้โจทก์ไม่สามารถควบคมุระดบัคณุภาพสนิค้า

และบริการของจ�ำเลยได้

ศาลฎีกาได้พิพากษาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 พิพากษาห้ามมิให้จ�ำเลย คือ บริษัท 

เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ใช้รูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิติบุคคลอีกต่อไป  

ตลอดจนห้ามมิให้แสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ค�ำว่า  

MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, เมอร์ซิเดส, และเบนซ์ ในการ

ประกอบธุรกิจ และเสียค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องคือ วันที่ 27 

กันยายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะยุติการใช้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ก�ำหนด 

ค่าทนายความคิดเป็น 10,000 บาท

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลจากค�ำพิพากษาศาลฎีกาต่อการประกอบธุรกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการบังคับใช้ค�ำพิพากษาศาลฎีกาของบริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าขอบเขตทางกฎหมายในการควบคุมการน�ำเข้าซ้อนใน

เครื่องหมายการค้าเดียวกันของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร
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4. ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มีขอบเขตของการวิจัย คือ

4.1 	ศกึษาสทิธิของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าหรอืผูแ้ทนจ�ำหน่ายสนิค้าว่าควรจะเป็นผูแ้ทน

จ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Distributorship) และมีอ�ำนาจในการฟ้องบุคคลท่ีจะน�ำเข้าซ้อน

หรือไม่ 

4.2 	ศกึษาภาพรวมและลกัษณะของการน�ำเข้าซ้อน, กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการน�ำเข้าซ้อน

และ ค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

4.3 	ศึกษาผลของค�ำพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการบังคับเครื่องหมายการค้าภายใต้

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 โดยค�ำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2905/2552  

ศาลฎีกาลงรบัคดวัีนท่ี 23 มถุินายน 2549 เก่ียวกับการละเมดิเครือ่งหมายทางการค้าระหว่างโจทก์ 

คือ เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี และจ�ำเลย คือ บริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาว่าขอบเขตทางกฎหมายในการควบคมุการน�ำเข้าซ้อนในเครือ่งหมายการค้าเดยีวกันของ

ประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร

5. วิธีการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยใช้วิธีการ

5.1 	ค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) 

โดยค้นคว้ารวบรวม ศึกษาเอกสารและข้อมูลท่ีรวบรวมจากหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอินเตอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อน และแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

5.2 	ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วยเอกสารชัน้ต้น ได้แก่ การสมัภาษณ์ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเก่ียวกบัธุรกิจที่

มกีารน�ำเข้าซ้อนในเครือ่งหมายทางการค้าเดียวกัน คอื เจ้าของกิจการบรษิทัเบนซ์แจ้งวฒันะจ�ำกดั 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับคดีศึกษา เช่น การบงัคับใช้กฎหมาย ค�ำพิพากษาศาลฎกีาทีเ่ก่ียวข้อง 

และโครงสร้างและลกัษณะท่ัวไปของบรษิทัเบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัดและ ศกึษาเอกสารชัน้รอง ได้แก่ 

เอกสารหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากวิทยานิพนธ์ รายงานการวจิยั วารสารทางวิชาการ หนังสอื กฤตภิาคข่าว 

พจนานุกรม ส่วนวิธีการน�ำเสนอนั้นเป็นการน�ำเสนอรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
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Description) ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของค�ำพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการบังคับใช้

เครื่องหมายการค้าของบริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด กับกรณีศึกษาของประเทศไทยและต่าง

ประเทศ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 	ท�ำให้ทราบถึงความเหมาะสมของกฎหมายคุม้ครองสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าของไทย

ในกรณีน�ำเข้าซ้อนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

6.2	เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้ากรณีน�ำเข้าซ้อน

ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

7. การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับการน�ำเข้าซ้อนและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศไทย

และในประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี้

7.1 ความหมายของการน�ำเข้าซ้อน

การน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน หมายถึง การน�ำเข้าสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น 

การน�ำเข้าสินค้าท่ีถูกต้องแท้จริง มิใช่สินค้าปลอมแปลงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพ่ือ

ท�ำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศ โดย

ปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันในการพิจารณาว่าการน�ำเข้าซ้อน

เพ่ือจ�ำหน่ายซึ่งสินค้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ “เคร่ืองหมายการค้า” ตามมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หมายความถึง เครื่องหมายที่ใช้ หมาย หรือ

เก่ียวข้องกับ สนิค้าเพ่ือแสดงว่าสนิค้าท่ีใช้เครือ่งหมายของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าน้ันแตกต่าง

กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ดังนั้นการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

เดียวกัน ย่อมเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกใช้เป็น

สื่อเพื่อให้ผู้ซื้อรู้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การน�ำเข้าซ้อน หมายถึง การน�ำเข้าสินค้าจริงท่ีใช้เครื่องหมาย 

การค้าอย่างถูกต้องจากต่างประเทศเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับความ
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ยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา6 ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีบุคคล

อืน่ท่ีไม่ใช่ผูไ้ด้รบัสทิธิน�ำเข้าจากเจ้าของเครือ่งหมายการค้า เป็นการซือ้สนิค้าจรงิทีผ่ลตินอกประเทศ

สหรัฐอเมริกาแล้วน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายแข่งขันกับผู้น�ำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิจากเจ้าของเครื่องหมาย 

การค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา (Designated Importer)7นอกจากนี้ การน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำเข้าสินค้าที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องจาก 

ต่างประเทศเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วย8

จากความหมายตามทีก่ล่าวมาข้างต้นสามารถสรปุลกัษณะส�ำคัญของการน�ำเข้าซ้อนสนิค้า

ได้ดังนี้

1.	 สิ่งที่น�ำเข้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตและ

จ�ำหน่าย ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้แทนที่กันได้

2. 	 สินค้าที่น�ำเข ้าซ้อนเป็นสินค้าที่ปรากฏหรือใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ

เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ัน หรือมีย่ีห้อ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ และ 

เสียงเรียกขาน จดจ�ำ เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

3. 	 สินค้าท่ีน�ำเข้าเป็นสินค้าท่ีมีวางจ�ำหน่ายภายในประเทศอยู่ก่อนหน้าแล้วโดยเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าเป็นผู้จ�ำหน่ายเองหรือโดยผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า 

4. 	 ผูน้�ำเข้าซ้อนไม่มนิีติสมัพันธ์หรอืมส่ีวนเก่ียวข้องแต่อย่างใดอย่างหนึง่ในทางการค้ากับ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจ�ำหน่ายสินค้านั้นอยู่ก่อนแล้วในตลาด

5.	 ผูน้�ำเข้าซ้อนไม่ได้รบัอนญุาตและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า

หรือจากผู้ได้รับอนุญาตหรือจากตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า

6	 McDermott, John T., (Fall 1986), “The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth,”  
Connecticut Journal of International Law2, 2.
7	 McCarthy, Parallel Imports of Genuine Goods : The Gray Market,McCarthy on Trademarks, 66. 
8	 MacGray, Douglas R., (Fall 1987), “Custom-Gray Importation-The Gray Areas in Gray Market Trade Law,” 
Sufflok Transitional Law Journal 11, 223
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7.2 แนวความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าซ้อน

แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายทีเ่ก่ียวกับการน�ำเข้าซ้อนสนิค้าท่ีมเีครือ่งหมายการค้า

เดียวกันสามารถพิจารณาเป็นสองลักษณะคือ แนวความคิดเร่ืองการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมาย 

การค้า (Infringement) และการลวงขายสินค้า (Passing-off) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.2.1 แนวความคิดเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า” (Trademark 

Infringement)9

เม่ือพิจารณาการน�ำเข้าซ้อนตามแนวคิดการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะใช้

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้า เพ่ือแสดงถึงแหล่งก�ำเนิดของสินค้า และทะเบียน

เครื่องหมายการค้า รวมถึงสิทธิในการขัดขวางมิให้ผู้อื่นน�ำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้ใน

ลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมตามท่ีตกลงกัน ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเป็น

บุคคลเดียวกันกับผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนการขายท่ีได้รับ 

ความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถใช้กฎหมาย

เครื่องหมายการค้าขัดขวางการน�ำเข้าซ้อนของสินค้าในประเทศได้ โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงว่าสินค้า 

ท่ีถูกน�ำเข้าซ้อนน้ันจะเหมือนกันหรือไม่ และไม่ค�ำนึงว่าการจ�ำหน่ายสินค้าน้ันในตลาดเป็น 

การจ�ำหน่ายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองหรือเป็นการจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของตัวแทน

การขายที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ศาลสามารถน�ำเรื่อง คุณภาพ

ของสินค้า ความยินยอมของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศมาร่วมในการพิจารณา ซึ่งหากพบว่าสินค้ามีคุณภาพที่ 

แตกต่างกัน หรอืการน�ำเข้าซ้อนสนิค้าดงักล่าวไม่ได้รบัการยินยอมจากเจ้าของเครือ่งหมายการค้า

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของเครื่องหมาย 

การค้าในแต่ละประเทศ ศาลอาจพิจารณาว่าเป็นการละเมดิสทิธิในเครือ่งหมายการค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า และห้ามมิให้น�ำเข้าซ้อนในสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ดังท่ีได้มี

แนวทางของค�ำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 657/2499, 1271- 1273/2508, 1669- 1672/2523, 4603/2533 

ได้เคยวางหลักการไว้10

9	 Warwick,Rothnie A., (1993), Parallel Imports, (London : Sweet & Maxwell), 13.
10	 วิชัย อริยะนันทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า”, https://www.google.co.th/url?sa=
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2F202.29.22.173%2Fpdf%2F
law%2Farticle%2Flaw2%2Flaw%2520Word.doc&ei=KnK5Ue6XFoXLrQfg44H4CQ&usg=AFQjCNHV_Lb4RCe
fQABviUuVClXJggDEeA&sig2=ADx1VXgODbcY2C3x23_ZTQ และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
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7.2.2 แนวความคิดเรื่องการลวงขายสินค้า (Passing-off) 11

เมือ่พิจารณาการน�ำเข้าซ้อนตามแนวคิดการลวงขายสนิค้าถือได้ว่า การทีบ่คุคลใดแอบอ้าง

หรือน�ำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรือรูปลักษณะของห่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของ

เครือ่งหมายการค้าไปใช้ และก่อให้เกิดความสบัสนหลงผดิแก่สาธารณะชนเร่ืองคณุภาพ และ/หรือ 

ที่มาของสินค้า อันจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงทางการค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของ

เครื่องหมายการค้ามีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของการขัดขวางการกระท�ำดังกล่าวได้  

โดยหลกัท่ีใช้ในการพิจารณาเรือ่งนีค้อื การแสดงอนัเป็นเท็จ ต่อสาธารณชนซึง่จะเป็นผูซ้ือ้สนิค้าที่

ผูป้ระกอบการค้าและมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงทางการค้าของเจ้าของสนิค้าท�ำให้ได้รบัความเสยีหาย

จากการกระท�ำดังกล่าวซึ่งผู้ประกอบการแสดงเท็จในลักษณะของการสับสนหลงผิดของผู้บริโภค

ที่จะซื้อสินค้านั้นโดยคิดว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า	

หลักเกณฑ์ส�ำหรับการพิจารณาการกระท�ำเป็นการลวงขายหรือไม่มีสาระส�ำคัญ 

สามประการ12 คือ 

ประการท่ีหน่ึง สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายต่อ

สาธารณชน อันเป็นแรงจูงใจในการท�ำละเมิดลวงขายว่าเป็นสนิค้าของเจ้าของเครือ่งหมาย 

การค้าดังกล่าว 

ประการท่ีสอง การกระท�ำอันเป็นการลวงขายจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ละเมิด

ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าของผู้ละเมิด อันถือว่าเป็นการกระท�ำส่อเจตนาใน

การหลอกลวงผู้ซื้อ 

ประการท่ีสาม การลวงขายมีจดุประสงค์เพือ่ให้ประชาชนหลงเชือ่ว่าเป็นสนิค้าของ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง 

8. กฎหมายและตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการน�ำเข้าซ้อนของประเทศสหรฐัอเมรกิาแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ส่วน 

คอื (1) ทีม่าและปัญหาการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นการศกึษาภาพรวมและลกัษณะ

ของการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรฐัอเมรกิา (2) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศ 

 

11	 Ibid.,14.
12	 จิตฤดี วีระเวสส์, (2552), สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2552), 
(กรุงเทพฯ : อภิโชติ), 115. 
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สหรฐัอเมรกิา และ (3) ค�ำพิพากษาของศาลทีเ่ก่ียวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นการศึกษาค�ำพิพากษาท่ีเก่ียวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า  

พ.ศ. 2489 (The Lanham Act of 1946) 

8.1ที่มาและปัญหาการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากแหล่งภายนอกประเทศของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายแข่งขันกันกับสินค้าท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเริม่มมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 242913 สาเหตสุ�ำคญัของการน�ำเข้าซ้อนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเกิดจากสาเหตุสามประการ คือ 

ประการทีห่นึง่ ปัจจยัด้านราคาสนิค้าทีแ่ตกต่างกันระหว่างสนิค้าท่ีจ�ำหน่ายภายในประเทศ

กับราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่จ�ำหน่ายในต่างประเทศ 

ประการที่สอง ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่แตกต่างกันและ

ประการสุดท้าย ปัจจัยทางด้านการบริโภคของผู้บริโภคภายในประเทศ14

8.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าซ้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การน�ำเข้าซ้อนสนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้าเดยีวกันในประเทศสหรฐัอเมรกิา มบีทบญัญัติ

ที่ส�ำคัญ คือ U.S. Tariff Act 1930 มาตรา 526 ที่ก�ำหนดไว้ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องให้

ความยินยอมโดยชดัแจ้งต่อการน�ำเข้าซ้อนสินค้าทีม่เีคร่ืองหมายการค้าเหมอืนกันเข้ามายังประเทศ

สหรัฐอเมริกา”15 อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่ก�ำหนดโดยระเบียบศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกาปี  

พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) สองประการ คือ ประการท่ีหน่ึง Common Control Exception เป็น 

ข้อยกเว้นว่าด้วยการน�ำเข้าซ้อนสามารถกระท�ำได้หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศ

และต่างประเทศนั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน และประการ

ที่สอง Authorized Use Exceptionเป็นข้อยกเว้นว่าด้วยการน�ำเข้าซ้อนสามารถกระท�ำได้หาก 

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา16

13	 McDermott,JohnT., “The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth,” Connecticut Journal of 
International Law : 2.
14	 Ibid., 6.
15	 19 U.S.C. § 526.
16	 เป็นไปตาม 19 U.S.C. § 42 อ้างถึงใน สรียา กาฬสินธุ์, หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา :  
สิทธิในการจ�ำหน่าย, 60.
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นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2489 (The Lanham Act of 1946)  

มาตรา 42 และมาตรา 4317 ก�ำหนดให้สทิธิแก่เจ้าของเครือ่งหมายการค้าในการทีจ่ะขัดขวางการน�ำ

เข้าซ้อนสนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้าเดยีวกันท่ีอาจจะก่อให้เกิดความสบัสนหลงผดิในหมูผู่บ้ริโภค

ได้ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

ร่วมกันก่อตั้งสมาคม Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks (COPIAT) 

โดยน�ำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้องกรมศุลกากรเป็นจ�ำเลยในคดี COPIAT v. United States 790 F.2d 903 

(D.C. Cir 1986) ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบศุลกากร ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกามีค�ำพิพากษาในปี 

พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ว่าข้อยกเว้นแรกนั้นไม่ขัดกับ U.S. Tariff Act 1930 แต่ข้อยกเว้นประเภท

ที่สองน้ันขัดต่อ U.S. Tariff Act 1930ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและค�ำพิพากษาของ 

European Court of Justice (ECJ)18 ดังนั้นการน�ำเข้าซ้อนสินค้าจากตลาดต่างประเทศเข้าสู ่

ตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยผูไ้ด้รบัอนุญาตจากเจ้าของเครือ่งหมายการค้าในสหรฐัอเมรกิาถือ

เป็นการต้องห้ามตามU.S. Tariff Act 1930 ค�ำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการปฏิเสธหลักการใช้ 

การระงับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (International Exhaustion of Rights) 

8.3 ตวัอย่างค�ำพพิากษาของศาลประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีเก่ียวข้องกับการน�ำเข้าซ้อน

ในการน�ำเข้าซ้อนของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะท�ำได้เฉพาะกรณีทีเ่จ้าของเครือ่งหมายการค้า

ในประเทศและต่างประเทศเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นบริษัทท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันกรณี

เดียวเท่านั้นต่อมาในภายหลังมีคดีพิพาทเกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อนท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ 

ในเครื่องหมายการค้าที่ส�ำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

8.3.1 คดี El Greco Leather Products Co., Inc. v Shoes World, Inc.19

El Greco Leather Products Co., Inc. โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Candie’s  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาฟ้องต่อศาลชั้นต้น (The United States District Court for the Eastern 

District New York) ว่า Shoes World Inc. จ�ำเลย ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนและฟ้องว่า

เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากจ�ำเลยน�ำรองเท้าที่ติดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออก

จ�ำหน่ายภายหลงัจากทีโ่จทก์ปฏิเสธไม่รบัสนิค้าจากจ�ำเลย เพราะจ�ำเลยไม่สามารถจดัส่งสนิค้าให้

โจทก์ได้ทันตามก�ำหนดเวลา ศาลชั้นต้นตัดสินว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แท้จริงไม่ก่อให้เกิด 

17	 15 U.S.C. § 42 และ 15 U.S.C. § 43
18	 15 U.S.C. §1124 เนือ่งจากมปัีญหาการน�ำเข้าซ้อนท่ีเกิดขึน้ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิาในการน�ำเข้าสนิค้า
ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน อ้างถึงใน สรียา กาฬสินธุ์, หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา :  
สิทธิในการจ�ำหน่าย, 61.
19	 El Greco Leather Products Co., Inc. v Shoes World, Inc. 806 F.2d 392 (2d Cir.1986).
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ความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน การกระท�ำของจ�ำเลยจึงไม่เป็นการละเมิด โจทก์อุทธรณ์

และศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินห้ามจ�ำเลยน�ำสินค้าออกจ�ำหน่ายเพราะสินค้าท่ีผลิตตามข้อตกลงกับ

เจ้าของสทิธิในเครือ่งหมายการค้านัน้ถูกน�ำออกมาจ�ำหน่ายโดยไม่ได้รบัความยินยอมของเจ้าของ

ย่อมไม่ถือเป็นสินค้าที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ดังนั้นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิท่ีจะห้ามมิให้มีการจ�ำหน่ายสินค้าท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันกับ

ของตน

8.3.2 คดี Sebastian International Inc. v. Long Drug Stores Corp.20

ในปี พ.ศ. 2538 ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินโดยวางหลักเพิ่มเติมว่าบุคคลใดจะใช้

เครื่องหมายการค้ากับสินค้านั้นจะต้องไม่ท�ำให้คุณภาพของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ตามคดีของ 

Sebastian International Inc.โจทก์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บ�ำรุงรักษาเส้นผม โดยผลิตเพื่อจ�ำหน่ายแก่

ร้านท�ำผมเท่านั้นพร้อมทั้งจัดหลักสูตรการอบรมให้แก่สมาชิก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วม

และเครื่องหมายบริการ Sebastian Collective Salon Memberต่อมา Long Drug Stores Corp.

จ�ำเลยได้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายของโจทก์ทั้งที่ตนมิใช่สมาชิกท่ีเข้ารับการอบรมจาก

โจทก์ โจทก์จงึฟ้องการกระท�ำของจ�ำเลยเนือ่งจากท�ำให้ผูบ้รโิภคสบัสนหลงผดิว่าโจทก์และจ�ำเลย

มีนิติสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรม ศาลตัดสินว่าจ�ำเลยมีสิทธิกระท�ำเช่นนั้นได้เพราะ

เมือ่จ�ำเลยซือ้ผลติภัณฑ์ของโจทก์มาโดยชอบธรรม จ�ำเลยย่อมสามารถจ�ำหน่ายต่อไปได้ตามหลกั

การขายครั้งแรก ดังน้ันเมื่อจ�ำเลยเพียงแต่น�ำสินค้าของโจทก์ออกจ�ำหน่ายเท่านั้นไม่ถือว่าเป็น 

การท�ำให้เกิดการสับสนหลงผิดในสาธารณชนหรือการหลอกลวงผู้บริโภค

8.3.3 คดี Novartis Animal Health US, Inc. v National Pet Supplies21

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัท Novartis Animal Health US, Inc. โจทก์ฟ้องบริษัท National Pet 

Supplies จ�ำเลยโดยโจทก์เป็นบริษัทที่ผลิตยาเพ่ือการควบคุมปรสิตและสุขภาพของสัตว์เล้ียงใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าNovartis อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือ

ใช้กับสินค้ายา อันได้แก่ Sentinel, Interspector, และ Programe ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะ

กรรมการอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมริกาอย่างถูกต้อง โจทก์มสีนิค้าหลกัเป็นสนิค้าทีผ่ลติ

เพ่ือการขายในประเทศสหรฐัอเมรกิา และผลติสนิค้าโดยเป็นตวัยาเพ่ือใช้ในการควบคมุปรสติของ

สัตว์เลี้ยงเหมือนกันเพ่ือท�ำการขายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสูตรยาท่ีใช้ผลิตในผลิตภัณฑ์ของ

ประเทศออสเตรเลยีน้ันเป็นคนละสตูรกับท่ีใช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และไม่ได้รบัการรบัรองจาก

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อก�ำหนดของตัวยาในแต่ละ

20	 Sebastian International Inc. v. Long Drug Stores Corp., 53 F. 3d. 1073 (9th Cir.1995).
21	 Novartis Animal Health US, Inc.vNational Pet Supplies, 75 U.S.P.Q.2d 1513.
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ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันในขณะที่บริษัท LM Connelly & Sons, Pty Ltd., และจ�ำเลยเป็นบริษัท 

ที่จดทะเบียนการค้ายาภายในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสิทธิในการจ�ำหน่ายจ่ายแจก โฆษณา 

ขายยาในประเทศออสเตรเลีย และจ�ำเลยก็เป็นบริษัทที่ท�ำธุรกิจเก่ียวกับการขายผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

โจทก์ฟ้องว่า จ�ำเลยเป็นผูจ้�ำหน่ายยาทีบ่รษิทัตนผลิตส�ำหรบัการขายในประเทศออสเตรเลีย

ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการขายด้วยช่องทางทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งตัวสูตรยาใน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

การกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการละเมดิสทิธิในเครือ่งหมายการค้าของโจทก์และเป็นการท�ำให้ผูบ้รโิภค

เกิดความสบัสนหลงผดิเก่ียวกับท่ีมาและความชดัเจนในผลิตภัณฑ์ดงัน้ันโจทก์ได้ส่งจดหมายเตอืน

แก่จ�ำเลย ในปี พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการน�ำเข้าซ้อนโดยไม่ได้รับอนญุาตและจดัจ�ำหน่ายยาท่ีผดิต่อ

การควบคุมภายใต้คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำเลยได้เลิกและหยุด

การขายยาดงักล่าวปนกับยาท่ีถูกต้องตามกฎหมายทีซ่ือ้จากบรษิทัโดยตรงและน�ำมาขายในตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในปี พ.ศ. 2548 จ�ำเลย ได้กระท�ำความผิดในลักษณะเดิมโดยการขาย

ยาสูตรของประเทศออสเตรเลียปนกับยาตามสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาแก่ประชาชนชาว

อเมริกัน ดังนั้นโจทก์จึงยื่นค�ำร้องต่อศาลในฐานะของการละเมิดเครื่องหมายการค้าในมาตรา 32 

แห่งพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) และมาตรา 43 แห่งพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) ฐานน�ำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

ที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อในเรื่องแหล่งก�ำเนิด 

ศาลพิพากษาว่าพฤติกรรมของจ�ำเลย, บริษัท National Pet Supplies,เป็นการท�ำให้สาธา

รณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าถึงที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้า

ซ้อนผ่านการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตตามมาตรา 43 แต่ไม่ได้ท�ำความผิดฐานละเมิดเครื่องหมาย 

การค้าแต่อย่างใด

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าศาลในคดี Novartis และ Sebastian จะวินิจฉัยว่า พฤติกรรมของ

จ�ำเลยท�ำให้สาธารณชนเกิดความสบัสนหลงผิดในเครือ่งหมายการค้าถงึท่ีมาและคุณภาพ

ของผลติภณัฑ์ท่ีน�ำเข้าซ้อนก็ตาม แต่การน�ำเข้าซ้อนน้ันก็ไม่ได้ถือเป็นความผิดฐานละเมิด

เครื่องหมายการค้า แต่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิท่ีจะห้ามมิให้มีการจ�ำหน่าย

สินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้าของตนได้เพ่ือป้องกันความสับสนหลงผิดในเครื่องหมาย 

การค้าของสาธารณชน ดงันัน้ ศาลในคดท่ีียกตวัอย่างมาข้างต้นจงึตดัสนิว่าการน�ำเข้าซ้อน

ไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด 
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9. วิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด

การน�ำเข้าซ้อนสนิค้าทีม่เีครือ่งหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรฐัอเมริกามคีวามชดัเจน

ในด้านของกฎหมายโดยมีพัฒนาการกฎหมายและค�ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การน�ำเข้าซ้อน โดยกฎหมายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อน คือ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946)22 ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

ท่ีจะด�ำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ท่ีใช้เครื่องหมายการค้า ช่ือทางการค้าท่ี 

ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

ต่อสาธารณชน รวมถึงการท�ำซ�้ำ ท�ำปลอม หรือเลียนสลาก ห่อบรรจุและค�ำโฆษณาในทางการค้า

ซึ่งเก่ียวข้องกับการขายหรือเสนอขายสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสับสนต่อสาธารณชน และ

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946) บัญญัติห้าม

การน�ำเข้าสนิค้าทีใ่ช้เครือ่งหมายการค้าอนัเป็นเท็จ หรอืทีใ่ช้เครือ่งหมายอนัก่อให้เกดิความสบัสน

ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นผู้ซื้อในเรื่องคุณภาพ แหล่งก�ำเนิด ความเป็นเจ้าของสินค้า และให้สิทธิแก ่

ผู้เสียหายในการด�ำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ละเมิด23 และมาตรา 42  

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act of 1946)24 คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิต

และของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้สิทธิแก่

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถขัดขวางการน�ำเข้าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

ที่เหมือนหรือคล้ายหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของตนที่จดทะเบียนไว้ อันจะก่อให้เกิด

ความสับสนในตัวสินค้าและแหล่งก�ำเนิดของสินค้า

เมื่อน�ำกฎหมายการน�ำเข้าซ้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปรียบเทียบกับกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอาญาของประเทศไทยเรื่องการละเมิดสิทธ์ิ การน�ำเข้าซ้อนและ

การลวงขาย แล้วปรับใช้กับคดีศึกษาของบริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะจ�ำกัดตามข้อเท็จจริงและ 

ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 เกี่ยวกับความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา 

จะสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

22	 The Trademark Act of 1946, USTA TL 1189, 237, 240-242.
23	 Coggio, BrianD.,Gordon Jennifer and Coruzzi, Laura A., (September-October 1985), “The History and  
Present Status of Gray Goods,” The Trademark Reporter 75, 439-440.
24	 Palladino, VincentN., (March-April 1989) “Gray Market Goods : The United States Trademark Owner’s View,” 
The Trademark Reporter 79, 170.
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1.	 การวิเคราะห์ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ตามทฤษฎี

ของ McDermott, McCarthy และ MacGray ว่าการกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการน�ำเข้าซ้อนหรือไม่

จากการสรุปความหมายของการน�ำเข้าซ้อนตามการศึกษาของ McDermott, McCarthy 

และ MacGray25 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1	สิ่งท่ีน�ำเข้าเป็นตัวสินค้าและสินค้าต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าผลิตและจ�ำหน่าย ไม่ใช่เป็นสินค้าท่ีใช้แทนที่กันจากการสัมภาษณ์และ 

ค�ำพิพากษาศาลฎีกาของบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด พบว่าสินค้าท่ีบริษทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด

น�ำเข้า ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคลย่ีห้อ MERCEDES-BENZ ท่ีเป็นของแท้จรงิจากต่างประเทศเข้ามา 

จ�ำหน่ายในประเทศไทย หรืออะไหล่รถยนต์ส�ำหรับบริการการซ่อมบ�ำรุงรถ ก็เป็นอะไหล่รถยนต์

ใหม่ย่ีห้อเมอร์ซีเดส เบนซ์ โดยสั่งซื้อมาจาก บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ำกัด หรือบริษัท  

เดมเลอร์ไครสเล่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือตัวแทนจ�ำหน่ายของโจทก์ สินค้าดังกล่าวเป็นของ

ใหม่แท้จริง มิใช่ของปลอมหรือของเลียนแบบ ซึ่งทั้งรถยนต์ที่น�ำเข้าและอะไหล่รถยนต์ของบริษัท 

เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตและจ�ำหน่าย 

คือ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ไม่ใช่สินค้าที่ใช้แทนที่กัน

1.2 	สนิค้าทีน่�ำเข้าซ้อนเป็นสนิค้าทีป่รากฏหรอืใช้เครือ่งหมายการค้าเดยีวกันกับเครือ่งหมาย 

การค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น หรือมียี่ห้อ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ และเสียงเรียกขาน 

จดจ�ำ เหมอืนกับเครือ่งหมายการค้าของเจ้าของเครือ่งหมายการค้า สนิค้าท่ีบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ 

จ�ำกัด น�ำเข้าจากต่างประเทศเพ่ือน�ำมาขายในประเทศไทยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลย่ีห้อ  

MERCEDES-BENZ มีการใช ้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายของเจ ้าของ

เครื่องหมายการค้า นอกจากนั้น ชื่อบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัดและชื่อภาษาอังกฤษว่า BENZ 

CHANGWATTANA CO., LTD. ยังเป็นการน�ำว่าค�ำว่า เบนซ์ และ BENZ ไปเป็นค�ำน�ำหน้าชื่อ 

ในส่วนส�ำคญั ตลอดจนใช้ชือ่รปูประดษิฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิตบิคุคล ย่อมแสดง

ถึงเจตนาคาดหมายว่าสาธารณชนท่ัวไปจะเข้าใจว่าเป็นกิจการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด

1.3 	สินค้าท่ีน�ำเข้าเป็นสินค้าท่ีมีวางจ�ำหน่ายภายในประเทศอยู่ก่อนหน้าแล้วโดยเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าเป็นผู้จ�ำหน่ายเองหรือโดยผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

25	 McDermott, JohnT., “The Gray Market in the United States : Law, Policy and Myth,” Connecticut Journal  
of International Law : 2 ; McCarthy, “Parallel Imports of Genuine Goods : The Gray Market,”McCarthy on  
Trademarks, 66 ; and MacGray, Douglas R., “Custom-Gray Importation-The Gray Areas in Gray Market Trade 
Law,” Sufflok Transitional Law Journal, 223.
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เครื่องหมายการค้า รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ MERCEDES-BENZ ได้รับการจ�ำหน่ายอยู่ก่อนหน้านี้

แล้วโดย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด มีจ�ำหน่ายใน

ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเดิมโจทก์ตั้งให้ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ำกัด  

เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ของโจทก์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อนหน้าที่บริษัท เบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด จะท�ำการจดทะเบียนนิติบุคคล 

1.4 	ผูน้�ำเข้าซ้อนไม่มนิีตสิมัพันธ์หรอืมส่ีวนเก่ียวข้องแต่อย่างใดอย่างหนึง่ในทางการค้ากับ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจ�ำหน่ายสินค้าน้ันอยู่ก่อนแล้วในตลาด

บรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ไม่ได้รบัอนญุาตหรอืได้รับการแต่งตัง้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก

บรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด หรอืตวัแทนผูไ้ด้รบัอนญุาตหรอืตวัแทนผูจ้ดัจ�ำหน่ายทีไ่ด้รบั

อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า คอื บริษทั ธนบรีุประกอบรถยนต์ 

จ�ำกัด 

1.5 	ผูน้�ำเข้าซ้อนไม่ได้รบัอนญุาตและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า

หรือจากผู้ได้รับอนุญาตหรือจากตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ

เครือ่งหมายการค้าบรษิทั เบนซ์ แจ้งวฒันะ จ�ำกัด ไม่ได้รบัอนุญาตและไม่ได้รบัความยินยอมจาก

บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์เอยี จ�ำกัด หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับ

อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า คอื บริษทั ธนบรีุประกอบรถยนต์ 

จ�ำกัด 

ดงันัน้จากการวเิคราะห์ประการทีห่นึง่ถงึประการสดุท้าย ตามหลกักฎหมายแล้วพฤตกิรรม

ของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เป็นการน�ำเข้าซ้อนจริงตามนิยามของ McDermott, McCarthy 

และMacGray

2. 	 การวิเคราะห์ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ตามพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขครั้งที่ 2และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ว่าการกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือไม่

เมือ่พิจารณาการน�ำเข้าซ้อนของบรษิทั เบนซ์แจ้งวฒันะ จ�ำกัด ตามแนวคดิการละเมดิสทิธิ

ในเครือ่งหมายการค้า เจ้าของเครือ่งหมายการค้าท่ีจดทะเบยีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือบริษทั 

เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

ในทางการค้า เพ่ือแสดงถึงแหล่งก�ำเนิดของสินค้า และตัวสินค้า รวมถึงสิทธิในการขัดขวางมิให้ 

ผูอ่ื้น ซึง่ได้แก่ บรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด น�ำเอาเครือ่งหมายการค้าของตนไปใช้ในลกัษณะอืน่

โดยไม่ได้รับความยินยอมทางกฎหมายตามที่ตกลงกัน 



168  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการวิเคราะห์ค�ำพิพากษาของศาลพบว่า ค�ำและรปูประดษิฐ์ทีเ่ป็นกรณีพิพาทมสีถานะ

เป็นเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ที่ได ้

จดทะเบยีนไว้แล้วในราชอาณาจกัร ดงันัน้จงึได้รบัความคุม้ครองตามพระราชบญัญัตเิครือ่งหมาย 

การค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 โดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด เป็นผู้เดียวท่ีมีสิทธิ 

ใช้เครื่องหมายการค้าน้ันส�ำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และได้รับความคุ้มครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) เมื่อบริษัท 

เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด น�ำชือ่และรปูประดิษฐ์ไปใช้โดยไม่สจุรติท�ำให้โจทก์เสยีหาย เป็นการละเมดิ

ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42026

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลฎีกาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 พบว่าการน�ำเข้าซ้อน

ของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เป็นการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า (Infringement)  

ของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด

3. 	 การวิเคราะห์ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาคดี บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ตามพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขครั้งที่ 2 และตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าจ�ำเลย

กระท�ำการลวงขายหรือไม่

การลวงขาย หมายถึง การที่บุคคลใดแอบอ้างหรือน�ำเอาชื่อทางการค้า เครื่องหมายทาง 

การค้า หรือรูปลักษณะของห่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไปใช้ และก่อให้เกิด 

ความสับสนต่อสาธารณะชนในเรื่องคุณภาพ ท่ีมาของตัวสินค้า อันจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

ทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือได้ว่าเป็นการลวงขายโดยมีหลักเกณฑ์ส�ำหรับ 

การพิจารณาว่าการกระท�ำเป็นการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง27 ดังนี้

3.1 	สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู ้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน  

อนัเป็นแรงจงูใจให้กระท�ำการลวงขายว่าเป็นสนิค้าของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าทีแ่ท้จรงิดงักล่าว 

บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตาม

กฎหมายประเทศเยอรมนี ประกอบกิจการผลิต จ�ำหน่ายรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกและยาน

พาหนะอื่นท่ีใช้เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและให้บริการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษายานพาหนะและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, และเครื่องหมายบริการค�ำว่า 

26	 ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร, (2547), “การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า” อ้างถึงในทรัพย์สินทางปัญญาในยุค 
โลกาภวิตัน์เล่ม 1, (กรงุเทพฯ : จริรชัการพิมพ์), 195-207. และ จติฤด ีวรีะเวสส์, (2552), สรปุย่อหลกักฎหมายทรพัย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2552), (กรุงเทพฯ : อภิโชติ), 113-115.
27	 เรื่องเดียวกัน, 207 และ เรื่องเดียวกัน, 115-123.
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MERCEDES-BENZ, MERCERDES, BENZ,เมอร์ซิเดส-เบนซ์,เมอร์ซิเดส,เบนซ์,และรูปประดิษฐ์

ดาวสามแฉกในวงกลม โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงแพร่

หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เคย

ได้รบัการจดัให้เป็นสนิค้าท่ีมชีือ่เสยีงติดอนัดบัโลกจากนิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ในต่างประเทศ 

จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายท่ีมีชื่อ

เสียงแพร่หลายทั่วไป

3.2 	การกระท�ำอนัเป็นการลวงขายจะต้องปรากฏข้อเท็จจรงิว่าผูล้ะเมดิไม่ได้แสดงไว้อย่าง

เด่นชดัว่าเป็นสนิค้าของผูล้ะเมดิ อนัจะถือว่าเป็นลกัษณะของการกระท�ำชีเ้จตนาในการหลอกลวง

ผู้ซื้อ บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ขายสินค้าชนิดเดียวกับบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด 

โดยการน�ำเข้าสินค้าในเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จาก

ต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทย โดยเป็นสนิค้าชนิดเดียวกัน แต่ทัง้นีบ้รษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ 

จ�ำกัด มิได้ระบุว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเอง แต่เป็นสินค้ารถยนต์หรืออะไหล่

รถยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด หรือตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จึงไม่สอดคล้องกับแนว 

ความคิดนี้ 

3.3 	การลวงขายจะต้องมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง การที่ บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียว

กับบรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ใช้ชือ่ บรษิทั เบนซ์แจ้งวฒันะ จ�ำกัด และชือ่ภาษาองักฤษ

ว่า BENZ CHANGWATTANA CO., LTD. อันเป็นการน�ำว่าค�ำว่า เบนซ์ และ BENZ ไปเป็นค�ำน�ำ

หน้าชื่อในส่วนส�ำคัญ ตลอดจนใช้ชื่อรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิติบุคคล  

ย่อมแสดงถึงเจตนาคาดหมายว่าสาธารณชนท่ัวไปจะเข้าใจว่ากิจการของจ�ำเลยเป็นกิจการในเครอื 

หรือเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับโจทก์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การกระท�ำดังกล่าว

เป็นการมุง่แสวงหาผลประโยชน์จากชือ่เสยีงเกียรตคิณุจากชือ่ทางการค้าและรปูประดษิฐ์ของโจทก์

โดยไม่สุจริต แต่อย่างไรก็ตามสาธารณชนผู้ซื้อทราบดีว่าสินค้าที่บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด 

จ�ำหน่ายรถยนต์หรืออะไหล่รถยนต์ที่แท้จริงซึ่งผลิตโดยบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด หรือ

ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด

ดังนั้นการน�ำเข้าซ้อนของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ไม่เป็นการลวงขาย (Passing-off) 

แต่อย่างใด
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10. ผลกระทบของค�ำพิพากษาดังกล่าว

ผลกระทบของค�ำพิพากษาศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและ

ศาลฎกีา นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด แล้วผลกระทบดงักล่าว

ยังมีผลสืบเน่ืองต่อบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด และหน่วยธุรกิจน�ำเข้าซ้อนรถยนต์

ประเทศไทย ดังนี้

10.1 ผลกระทบของค�ำพิพากษาศาลฎีกาฯ ต่อบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด

บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ต้องด�ำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล

และดวงตรานิติบุคคลท่ีพิพาทมิให้มีความเก่ียวข้องกับ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด  

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด อย่างไรก็ตาม การห้ามบริษัท เบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด ในการประกอบกิจการของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ในอนาคตเป็นการบีบบังคับ

ในการประกอบธุรกิจเกินไป เนือ่งจากบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด และบริษทั เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด ขายสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ห้ามมิให้ บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ใช้เครื่องหมาย 

การค้าใด ๆ ในการประกอบกิจการการค้าเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากในการขายสินค้าที่เป็น

ของจรงิ แม้ว่าผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้จะทราบว่าเป็นสนิค้าทีแ่ท้จริง แต่จะมคีวามเชือ่มัน่หรือความมัน่ใจ

ในตัวสินค้าน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องหมายการค้าในการขายสินค้า โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงส�ำหรบัการโฆษณาสนิค้า และการส่งเสรมิการขาย มีความจ�ำเป็นต้องใช้เคร่ืองหมายการค้า

ในการยืนยันว่าบรษิทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ขายสนิค้าแท้จรงิ มใิช่สนิค้าเลยีนแบบ ดงันัน้ในทาง

ปฏิบัติส�ำหรับบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด คือเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เครื่องหมายนิติบุคคล และ 

ถ้ามคีวามจ�ำเป็นต้องน�ำเสนอหรอืใช้เครือ่งหมายการค้าของ บรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด  

ก็ให้เลี่ยงไป คือ ไม่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยการตีพิมพ์เป็นเอกสารหรือข้อความ 

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด แต่เป็นการน�ำเสนอ

สินค้าที่เป็นของจริงกับลูกค้าโดยตรงแทน

นอกจากนี้บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท เดมเลอร์ไครส

เลอร์ เอยี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน เดือนละ 50,000 บาท ตลอดจน ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

ก�ำหนดค่าทนายความคิดเป็น 10,000 บาท 

ผู ้วิจัยเห็นว่าค�ำพิพากษาศาลฎีกาส่วนนี้เป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมต่อบริษัท เบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เนื่องจาก บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ค้าขายสินค้าที่เป็นสินค้าจริงก่อนที่ 

บรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จะเข้ามาจดทะเบยีนนติบิคุคลและด�ำเนินกิจการค้าขายด้วย

ตนเอง ดังนั้น ในการขายของตนก่อนระยะเวลาที่ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จะเข้ามา

ด�ำเนินกิจการในประเทศไทย บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่น 
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ในสินค้าส�ำหรับตลาดรถยนต์ประเภทนี้ในประเทศไทยด้วยตนเองมาก่อนแล้ว การสร้างความเชื่อ

มั่นและความไว้ใจให้ลูกค้าในการประกอบธุรกิจแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผู้ประกอบธุรกิจ

จ�ำเป็นต้องใช้ท้ังแรงกายและแรงใจเพ่ือจะให้ลกูค้าไว้วางใจยอมใช้สนิค้าและบรกิารของผูป้ระกอบ

ธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจยังจ�ำเป็นต้องสร้างฐานลูกค้า ฝึกอบรมพนักงาน ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้

ดียิ่งๆ ขึ้นไป และอื่นๆ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน และประสบการณ์ 

เมื่อบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด เข้ามาจดทะเบียน และฟ้องต่อศาลเร่ืองการละเมิด

เครื่องหมายการค้าและศาลพิพากษาให้ชดใช้จ�ำนวนเงินท่ีทาง บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี 

จ�ำกัด นั้นได้สูญเสียไป ซึ่งจ�ำนวนเงินดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินที่มากเกินไปถ้าเทียบกับการลงทุน

ลงแรงของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด อีกท้ังการเรียกร้องท้ังในส่วนของการช�ำระค่าเสียหาย 

รายเดอืนและค่าฤชาธรรมเนยีมแทนของบรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอย ีจ�ำกัด กเ็ทยีบไม่ได้เลยกับ

ที่บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาจนกว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่

ตัง้ใจซือ้สนิค้ารถยนต์เมอซเีดสเบนซ์ แท้จากประเทศเยอรมนัน ีและถ้าพูดกันตามจรงิบรษิทั เบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ก็ช่วยบรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จ�ำหน่ายสินค้าทีแ่ท้จริงได้เป็นจ�ำนวน

มาก แต่บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด กลับต้องปิดกิจการลง ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจ

จะสรุปได้ว่าการตัดสินของศาลทรัพย์สินทางปัญญาในคดีน้ี ดูจะไม่เป็นธรรมต่อบริษัท เบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ซึง่เรือ่งนีต้้องรบกวนฝากผูท่ี้มอี�ำนาจจดัการตดัสนิค�ำพิพากษาได้โปรดพิจารณา

เป็นอุทาหรณ์ไว้ด้วยเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

10.2 ผลกระทบของค�ำพพิากษาศาลฎกีาฯ ต่อหน่วยธรุกิจน�ำเข้ารถยนต์ในประเทศไทย

ผลจากการตัดสินตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกาที่ห้ามมิให้บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด 

ให้แสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ค�ำว่า MERCEDES-BENZ, 

MERCERDES, BENZ,เมอร์ซิเดส-เบนซ์,เมอร์ซิเดส,และเบนซ์ ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นตลอด

จนห้ามมิให้ใช้รูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิติบุคคลอีกต่อไป ผลดังกล่าว 

ค่อนข้างรุนแรงต่อสิทธิในการขายสินค้าของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เน่ืองจากสินค้าที่

จ�ำหน่ายถึงแม้จะเป็นสินค้าของจริงที่ผลิตจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด หรือตัวแทน

การผลิตท่ีถูกต้องตามกฎหมายแล้วบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด น�ำสินค้าเข้ามาขายใน

ประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การห้ามมิให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

หรือชื่อทางการค้าในการประกอบกิจการใดๆ มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการน�ำเข้ารถยนต์ 

เป็นการปิดโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เพราะบริษัทเบนซ์

แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด ไม่สามารถใช้เครือ่งหมายการค้า ชือ่ทางการค้า เคร่ืองหมายบริการในการยืนยัน

ว่าสินค้าท่ีตนเองขายนั้นเป็นสินค้าของจริง ตลอดจนไม่สามารถท�ำใบเสนอราคา การโฆษณา  

การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นการสนับสนุนการขายโดยมีความจ�ำเป็นในการใช้

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 
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ทั้งน้ีผลกระทบของความวิตกกังวลต่อการละเมิดในสิทธิของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด มิได้มีผลโดยตรงต่อเฉพาะบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เท่าน้ันแต่ในทางปฏิบัติ 

ผลของการบงัคบัใช้เครือ่งหมายทางการค้ายังเป็นผลสบืเน่ืองต่อสือ่ ประชาสมัพันธ์เพ่ือการค้า และ

การโฆษณาเพ่ือการค้าในรปูแบบอ่ืนๆ ทกุกรณีทีเ่ก่ียวข้องกับเครือ่งหมายทางการค้าดังกล่าว ท�ำให้

ผูป้ระกอบการรายอืน่ไม่กล้าทีจ่ะใช้ชือ่ทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายบรกิารของ

บรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ในการขายสนิค้า ถึงแม้ว่าสนิค้าของตนจะเป็นสนิค้าท่ีซือ้มา

จากตวัแทนจ�ำหน่ายผูไ้ด้รบัอนุญาตจากบรษิทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ในต่างประเทศ ภาพ

ทีแ่สดงออกสาธารณชนมคีวามเข้าใจว่าเป็นสนิค้าย่ีห้อ MERCEDES-BENZ จริงแต่ผูข้าย ตวัแทน

การขาย ตัวแทนการโฆษณา สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรถยนต์ของประเทศไทยไม่กล้าที่จะ

แสดงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์  

เอยี จ�ำกัด โดยแสดงแต่รูปรถยนต์ของ MERCEDES-BENZ แต่ปิดบังเครื่องหมายการค้าบนรูป 

และรายละเอียดของข้อมูลที่แสดงแก่ผู้บริโภคเป็นรายละเอียดซึ่งจ�ำกัดเพียงแต่ชื่อรุ่นเท่านั้น

11. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

11.1 บทสรุป

ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อศาลฎีกาแผนกคดีแผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่าค�ำพิพากษาดังกล่าวมีผลกระทบถึงการบังคับใช้เครื่องหมายการค้า

อย่างกว้างขวาง โดยตามนิยามของเครื่องหมายการค้า ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงสิ่งซึ่งใช้จ�ำแนกความ

แตกต่างของสินค้าว่าสินค้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่องหมายการค้าที่ใช้ แต่เพราะว่า

สินค้าของบริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จ�ำกัด เป็นสินค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด 

จึงไม่มีความแตกต่างกันในส่วนของสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้ท�ำหน้าที่ (funct ion) 

อย่างเครือ่งหมายการค้าในการจ�ำแนกแหล่งทีม่าหรอืคณุภาพของสนิค้า จงึเป็นการยากทีจ่ะกล่าว

ว่าการน�ำเข้าซ้อนเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ผลกระทบของค�ำพิพากษาที่เกิดขึ้นของการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจน�ำเข้าซ้อนรถยนต์ในประเทศไทยอย่างมาก ท�ำให้บริษัทน�ำเข้ารถยนต์อื่นไม่กล้าหรือมี 

ความวิตกกังวลในการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ในการ

ประกอบกิจการไปตามๆ กัน แม้รถยนต์ท่ีตนเองขายหรอืให้บรกิารหลงัการขายนัน้เป็นรถยนต์ของ

แท้และมีตราเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด จริง แต่บริษัทเหล่านั้น

ก็ไม่กล้าพอที่จะโฆษณา ด�ำเนินการส่งเสริมการขาย หรือประกอบกิจการโดยการใช้เครื่องหมาย 

การค้าของบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี จ�ำกัด ใดๆ เนื่องจากวิตกว่าอาจจะถูกฟ้องฐานละเมิด
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เครือ่งหมายการค้าเชน่เดียวกนักบับริษทั เบนซแ์จง้วฒันะ จ�ำกดั ดงันัน้จึงควรมีการแก้ไขเกีย่วกบั

เรื่องการน�ำเข้าซ้อนนี้ ให้มีความยืดหยุ่นดังเช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย เพื่อ 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

11.2 ข้อเสนอแนะ

11.2.1	ควรแก้ไขเพิ่มเติมในข้อความบางประการในบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อเพิ่ม 

ความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายในการตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าซ้อน เช่น 

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ระบุห้ามมิให้เจ้าของเครื่องหมาย 

การค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยขัดขวางการน�ำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูก

ต้องจากต่างประเทศ และห้ามขดัขวางมใิห้มกีารจ�ำหน่ายในประเทศไทย การแก้ไขเพิม่เตมิมาตรานี้ 

จะส่งผลท�ำให้ผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้สิทธิในเครื่องหมาย 

การค้าของตนขดัขวางการน�ำเข้าซ้อนในสนิค้าจรงิและใช้เครือ่งหมายการค้าเดยีวกนัอย่างถกูต้อง

ในต่างประเทศได้อีกต่อไป กล่าวคือ สินค้าจริงที่ผลิตอย่างถูกต้องและใช้เครื่องหมายการค้า

เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย

สามารถถูกน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายได้โดยไม่ถือเป็นความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 44 แห่งพระราช

บญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนบัเป็นการคุม้ครองประโยชน์ของ

ประชาชนผู้บริโภค และเป็นการลดจ�ำนวนคดีเกี่ยวกับการน�ำเข้าซ้อนสินค้าเครื่องหมายการค้า

เดยีวกนัจากต่างประเทศเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย แต่เปลีย่นประเดน็การพจิารณาการน�ำเข้า

ซ้อนเป็นการพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และความแตกต่างของ 

ตัวสินค้า ได้แก่ คุณลักษณะ คุณสมบัติการใช้งาน และคุณภาพของสินค้า

11.2.2	ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการค้าเพื่อดูแลเกี่ยวกับปัญหาการน�ำเข้าซ้อ 

นโดยเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อควบคุมการน�ำเข้าซ้อนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดย

ควบคุมและจัดการการน�ำเข้าซ้อนให้เกิดผลเสียต่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้น�ำเข้าซ้อน  

ผู้บริโภค และสังคม ให้น้อยที่สุด โดยควบคุมในด้านของคุณภาพของสินค้า และหน้าที่ของการใช้

เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง เช่น การบริการหลังการขาย การรับประกัน วัสดุที่ใช้ในการผลิต 

การควบคุมความปลอดภัยในการบริโภคตามข้อก�ำหนด ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้า 
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