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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงสิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade 
Dress) โดยน�ำหลักกฎหมาย Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(a)) ที่ก�ำหนด
มาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
เป็นการขยายการคุ้มครองสิทธขิองเจ้าของเครือ่งหมายทีก่ว้างออกไป และยังเป็นการปกป้องและคุ้มครอง
การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย หลักการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน 
โดยมีลักษณะการคุ้มครองสิทธิที่กว้างกว่าการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 
ซึ่งจ�ำกัดอยู่ในเฉพาะความหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิก็ต่อเมื่อน�ำเครื่องหมายนั้นไปจดทะเบียนแล้วเท่านั้น 

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องหมายรูปลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ บรรจุภัณฑ์

Abstract

	 This article discusses about trade dress protection. Section 43(a) of the Lanham Act (15 
U.S.C.§ 1125(a)) determines the provision of trade dress. This article describes the expansion of 
the rights of trademark owners and protection of the trademark infringement. The United States 
provision of trade dress has been regulated to protect the rights of registered and unregistered 
trademark owners. In spite of that, in Thailand such provision has been regulated to protect the 
rights of trademark owners which are limited to the definition in section 4 of the Trademarks Act 
B.E. 2534 as amended by the Trademark Act (No2.) B.E. 2543. The trademark owner is entitled 
to be protected when the trademark is registered.
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บทน�ำ
	 เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า มีความส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้ายังท�ำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า เพ่ือให้ผู ้บริโภค
เกิดความเช่ือถือ นอกจากนี้แล้ว เครื่องหมายการค้ายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ ในทางกลับกัน หากมีผู้ปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ จนท�ำให้ผู้บริโภคหลงผิด จะ
ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือและคุณค่าของสินค้าได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะเป็นทรัพย์สิน
ที่จับต้องไม่ได้ แต่ก็เป็นทรัพย์สินมีความส�ำคัญทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่ต้องท�ำการค้ากับคู่ค้าที่มีกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าบังคับใช้
	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเก่ียวกับเครื่องหมาย
รปูลกัษณ์ (Trade Dress) แต่ในต่างประเทศได้มกีารคุ้มครองเครือ่งหมายประเภทนีแ้ล้ว เพ่ือเป็นการขยาย
สิทธิการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้คลอบคลุมเพ่ิมข้ึน อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า หากผู้อื่นมากระท�ำละเมิดเครื่องหมายการค้าจะส่งผลกระทบต่อผลก�ำไรและ
ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ (ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล, 2558) 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งเป็นการ
ก�ำหนดมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่กว้างออกไป และยังเป็นการปกป้องและคุ้มครอง
การละเมดิเครือ่งหมายการค้าทีเ่พ่ิมมากข้ึนด้วย โดยแต่เดมิก�ำหนดให้คุ้มครองเฉพาะบรรจภุณัฑ์ (Product 
Packaging) และรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ (Product Design) ต่อมาได้มกีารขยายการคุ้มครองให้กว้างมากข้ึน 
	 จากคดตีวัอย่าง Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc., ซึง่เป็นร้านอาหารสไตล์แมกซกัินมกีารคุ้มครอง
รูปแบบการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products เกี่ยวกับ
การยืนยันถงึการคุ้มครองทีก่ว้างออกไปคือ สเีดยีวกส็ามารถได้รบัการคุ้มครองเครือ่งหมายการค้าได้ ซึง่
โดยปกติสเีดียวจะไมไ่ดร้บัการคุม้ครองสทิธใินเครือ่งหมายการค้า จากคดีตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เหน็ถงึ
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะกว้างกว่าเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมาก 
	 ดงันัน้ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้บญัญัตกิารคุ้มครองการกระท�ำละเมดิเครือ่งหมายรปูลกัษณ์ (Trade 
Dress) ไว้ มิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท�ำการใดๆ ให้ผู้อื่นสับสนหรือหลงผิดในสินค้าหรือบริการต่างๆ 
อันเป็นการท�ำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมมูลค่าลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่
ได้จ�ำกดัการคุ้มครองเฉพาะตวัเครือ่งหมายหรอืสินค้าเท่านัน้ แต่ยังหมายความรวมถึงส่วนประกอบทัง้หมด
ของสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นด้วย (Stephen M. McJohn, 2003, pp.199)
	 มาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ จะต้องมีการวางแนวกฎหมายให้เป็นสากลดังนั้น
หลักการของเครื่องหมายรูปลักษณ์ ต้องพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดของสินค้าและบริการ 
	 ข้อดีของการให้การคุ้มครองเครื่องหมายให้มีลักษณะกว้างข้ึนโดยไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบ
ของค�ำ  สัญลักษณ์ รูปภาพ ตัวอักษรต่างๆ เท่านั้น ท�ำให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้
รับการคุ้มครองเพ่ิมมากข้ึน กว่าที่ผู้ประกอบการจะท�ำให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่ประทับใจของ
ผู้บริโภคได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลา เทคนิค วิธีการโฆษณาต่างๆ ซึ่งต้องมีการลงทุนอย่างมาก จึงถือว่า
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าอย่างยิ่ง
	 เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในสินค้าและบริการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะไม่ได้
จดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้ากต็าม แต่กยั็งได้รบัการคุ้มครองสทิธไิด้ การคุ้มครองสทิธติามเครือ่งหมาย
รูปลักษณ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ประกอบการที่ได้เสียทั้งเงินทุนและระยะเวลา ในการคิดรูปแบบหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือให้
เครือ่งหมายการค้าของตนเป็นทีจ่ดจ�ำและน่าเช่ือถือของผูบ้รโิภค ซึง่จะถือเป็นผลดีอย่างหน่ึงในการปกป้อง
สิทธิในทางการค้าในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง



188 SUTHIPARITHAT                                         	 Vol.30 No.96 October - December  2016

	 เนื้อหาในส่วนที่เหลือของบทความนี้ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 2 ค�ำนิยามของเครื่องหมาย
รูปลักษณ์ ส่วนที่ 3 การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ ส่วนที่ 4 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
รปูลกัษณ์ ส่วนที ่5 เป็นการเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑ์การพิจารณาการคุ้มครองสทิธใินเครือ่งหมายรปูลกัษณ์ 
(Trade Dress) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ

ค�ำนิยามของเครื่องหมายรูปลักษณ์
	 เครื่องหมายรูปลักษณ์ เป็นประเภทของเครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งที่หมายความรวมถึง 
เครื่องหมายบริการด้วย1 เครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่เพียงเป็นแค่สัญลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น แต่ยัง
หมายความรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ หรือการให้บริการที่ใช้เพ่ือการขาย และรวมไปถึงภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ เช่น การตกแต่ง ขนาด รูปทรง สี หรือ
สีที่ผสมกันหลายสี ลายเส้น ลายภาพ เทคนิคการขาย (Stephen M. McJohn, 2003, pp.199)
	 กรณีตัวอย่างคดี Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc.,2 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ให้
ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า เครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงเฉพาะแค่สินค้าเท่าน้ันแต่ยังรวมไปถึง
การบริการ ซึ่งสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ เช่น การตกแต่งภายนอกร้าน 
ป้าย การตกแต่งภายในครัวของร้าน เมนู อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร เครื่องแบบพนักงานของร้าน 
เทคนิคการขาย ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นรูปลักษณ์ทั้งหมดของร้านอาหาร 
	 กรณีตัวอย่างคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.3 สีเดียวสามารถเป็นเครื่องหมาย
รปูลกัษณ์และจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายการค้าได้ หรอืในคด ีWal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 
Inc. เครื่องหมายรูปลักษณ์อาจรวมไปถึงการออกแบบของลายเส้นบนผืนผ้าด้วย

การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ 
	 การทีเ่ครือ่งหมายทีใ่ช้กบัสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ จะได้รบัการคุ้มครองสทิธใินเครือ่งหมายรปูลกัษณ์ 
(Trade Dress) ตามหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
	 1. การใช้สอยหรอืใช้ประโยชน์ (Functionality) หมายความว่า เครือ่งหมายนัน้จะต้องไม่ท�ำหน้าที่
เพ่ือการใช้งานกบัตวัผลติภณัฑ์ หรอืไม่มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพหรอืมลูค่าให้กับผลติภณัฑ์ หรอื
ไม่มีลักษณะผูกขาดการใช้แต่เพียงผู้เดียว เช่น ในคดี In Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays, 
Inc ศาลฎกีาพิจารณาว่า สปรงิเครือ่งกลทีอ่ยู่บนป้ายสัญญาณห้ามรถบนถนน ถอืว่าเป็นการใช้สอยหรอืใช้
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น จึงไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ และไม่สามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ หรือในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc., รูปทรงของขวดสเปรย์ที่
ใช้ท�ำความสะอาดบ้านไม่ถือว่าเป็นการใช้สอยหรือใช้ประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ รูปทรงขวดจึงสามารถได้รับ
การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ 
	 2. เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของ 
(Inherent Distinctiveness) ไว้ว่า “เครือ่งหมายนัน้อาจเป็นลกัษณะบ่งเฉพาะทีป่รากฏอยู่ในตวัเครือ่งหมาย
นั้นเอง” (ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ, 2547) หากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องพิสูจน์ให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความหมายที่สองในการใช้ (Secondary Meaning)4 

1	 เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คอื เคร่ืองหมายท่ีใช้เป็นท่ีหมายหรือเก่ียวข้องกบับริการ เพือ่แสดงว่าบริการท่ีใช้เคร่ืองหมาย
	 นั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
2 	505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).
3 	514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248 (1995).
4 ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หมายถึง กรณีที่เครื่องหมายนั้นเมื่อผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจ�ำได้หรือ
	 แยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด ถึงแม้ว่าเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็สามารถเป็น		
	 เครื่องหมายการค้าได้
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ดังกรณีตัวอย่าง Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc., 112 S.Ct. 2753 (1992) ศาลฎีกาได้พิพากษา
ว่า หากเครือ่งหมายนัน้มลัีกษณะบ่งเฉพาะแล้ว กไ็ม่จ�ำเป็นต้องมคีวามหมายทีส่อง (Secondary Meaning) 
ของเครื่องหมายนั้นก็ได้ หากการตกแต่งร้านอาหารมีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำ
ร้านได้ จากการตกแต่งร้านทีเ่ป็นรปูแบบแมค็ซกินั หากมร้ีานอาหารใดทีต่กแต่งร้านมลัีกษณะเหมอืนหรอื
ใกล้เคียงกันถึงแม้ชื่อร้านจะไม่เหมือนกัน แต่อาจท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดได้ ก็ถือได้ว่า รูปแบบ
การตกแต่งร้านเป็นเครือ่งหมายเกีย่วกบัองค์ประกอบรวมของรปูลกัษณ์อย่างหนึง่ ซึง่เป็นการคุ้มครองสทิธิ
ของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) 
	 ในกรณีดังกล่าว Trade Dress ไม่ได้จ�ำกัดการคุ้มครองสิทธิเฉพาะตัวสัญลักษณ์หรือชื่อที่ใช้เป็น
เครื่องหมายของสินค้าเท่านั้น หากยังคุ้มครององค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของเครื่องหมายหรือ
สนิค้าด้วย โดยจะต้องพิสจูน์ว่า เครือ่งหมายนัน้มลีกัษณะบ่งเฉพาะตัง้แต่แรกเริม่ (Inherent Distinctiveness) 
	 เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) หมายถึง เครื่องหมายที่ไม่ได้มี
ความหมายสื่อถึงตัวสินค้าหรือบริการ (Fanciful/Arbitrary), เครื่องหมายต้องไม่เป็นการแนะน�ำหรือชี้แนะ
ที่ตัวสินค้า (Suggestive), เครื่องหมายต้องไม่เป็นการอธิบายหรือพรรณนาถึงคุณสมบัติหรือตัวสินค้า 
(Descriptive) เว้นเสียแต่ว่าได้ใช้เครื่องหมายนั้นจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชนจนได้ความหมาย
ที่สองจากการใช้ (Secondary Meaning), เครื่องหมายต้องไม่เป็นค�ำที่ใช้สามัญทั่วไป (Generic)5

	 ทัง้นีใ้นคดดีงักล่าวศาลฎกีาเหน็ว่า รปูแบบการตกแต่งร้านและรปูแบบการด�ำเนนิกิจการของร้าน
อาหารแมค็ซกินัมลีกัษณะบ่งเฉพาะแล้ว กส็ามารถได้รบัการคุ้มครองในองค์ประกอบรวมของเครือ่งหมาย
รูปลักษณ์ได้ (Trade Dress)6 โดยไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) เพราะเมื่อ
ผูบ้รโิภคเหน็รปูแบบการตกแต่งร้านค้า กส็ามารถจดจ�ำได้ว่าเป็นของผูป้ระกอบการรายใด หากจ�ำเลยได้
ตกแต่งร้านค้าทีม่รีปูแบบเหมอืนกนักับของโจทก์ ถงึแม้ว่าจะใช้ช่ือเรยีกทางการค้าต่างกัน แต่หากรปูแบบ
การตกแต่งร้าน การด�ำเนินกิจการเหมือนกัน ก็สามารถท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในผู้ประกอบการได้ 
จึงถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ในทางการค้าของโจทก์
	 3. เครื่องหมายต้องมีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หากเครื่องหมายที่จะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ต้องสามารถพิสูจน์
ความหมายที่สองในการใช้ได้ หมายความว่า เครื่องหมายนั้นต้องท�ำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ หรือรู้ได้ว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งก�ำเนิดใด โดยปกติเครื่องหมาย
รปูลกัษณ์ (Trade Dress) ไม่จ�ำเป็นต้องพิสจูน์ความหมายทีส่อง (Secondary Meaning) หากเครือ่งหมายนัน้มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัตัง้แต่แรกเริม่ แต่ถ้าเครือ่งหมายนัน้ไม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ กต้็องพิสจูน์ความหมาย
ที่สองจากการใช้เครื่องหมายนั้น 
	 ดังเช่น ในกรณีคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.7 ศาลฎีกาได้วางหลักของ
เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) คือ โดยปกติสีเดียวไม่ถือว่ามีลักษณะ
บ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) จงึไม่สามารถจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายการค้าได้8 แต่ Qualitex ได้
พิสูจน์ให้เหน็ว่า สเีขียวทองนัน้ได้ใช้เป็นเครือ่งหมายการค้าจนเกดิความหมายทีส่อง (Secondary Meaning) 
กล่าวคือ การใช้สเีขียวทองกบัตวัสนิค้าและใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางการค้า จนผูบ้รโิภคเมือ่เหน็สเีขียวทอง
ที่ใช้กับสินค้าแล้ว สามารถจดจ�ำและแยกแยะได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด 

5	 Legal Information Institute (LII),(n.d.). Trademark .Cornell University Law School. Retrieved  January 20,2015,
	 from https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark
6	 15 U.S.C. § 1125(a)
7	 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d 248, 34 
	 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161 (1995).
8	 15 U.S.C. § 1125
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	 ทัง้นีส้เีดยีวสามารถใช้เป็นเครือ่งหมายการค้าได้ ถงึแม้จะไม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ แต่หากพิสูจน์ได้
ว่า เมื่อใช้สีเดียวเป็นเครื่องหมายกับสินค้าแล้ว และท�ำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างว่าเป็น
ของผูป้ระกอบการรายใด (พิสจูน์ความหมายทีส่องจากการใช้) สีเดยีวก็สามารถใช้เป็นเครือ่งหมายการค้า
และได้รับการคุ้มครองได้ 
	 ศาลฎีกาได้วางหลักของความหมายที่สองไว้ในคดีดังกล่าว คือ เครื่องหมายนั้นจะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายได้ เมือ่พิจารณาว่าสเีดยีวสามารถเป็นเครือ่งหมายการค้า และได้รบัการคุ้มครอง
เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ได้ หากสีเดียวนั้นน�ำมาใช้กับองค์ประกอบรวมหรือประกอบกับ
รูปลักษณ์ของสินค้าต่างๆ และเมื่อผู้บริโภคเห็นก็สามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่างของสินค้าหรือ
ทราบถึงแหล่งที่มาว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด 
	 ดังนั้นสีเดียวก็สามารถได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบของเครื่องหมาย
รูปลักษณ์ (Trade Dress) ได้ ซึ่งในคดีนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ได้
รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ หากสามารถพิสูจน์ความหมายที่สองจากการใช้ได้ (Secondary 
Meaning)

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ 
	 ตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับการคุ้มครอง
องค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) Section 43(a) of the Lanham Act 
(15 U.S.C.§ 1125(a))9 การห้ามไม่ให้บคุคลอืน่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับสินค้าหรอืบรกิารของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ค�ำ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องมือใดๆ หรือรวมทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ในทางการค้า หรือการโฆษณาทางการค้าของตน เพ่ือท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดหรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบรายใด หรือท�ำให้ผู้บริโภคหลงผิดเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็น
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
	 ตามหลักกฎหมาย Trade Dress ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย
รูปลักษณ์ (Trade Dress) ที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมเพียงพอ เช่นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
	 กรณีที่ 1 Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc.,112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615(1992) 
ข้อเทจ็จรงิคือ Taco cabana, Inc ได้ก่อตัง้ร้านอาหารสไตล์แมค็ซกัินทีร่ฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่
ปี ค.ศ. 1975 โดยรปูแบบการตกแต่งเป็นร้านอาหารสไตล์ร้านทีม่ทีีน่ัง่นอกชาน การตกแต่งภายในร้านท�ำ
จากสิง่ประดษิฐ์ทีท่�ำจากมอื มภีาพวาดจติรกรรมฝาผนงั ภายนอกร้านใช้สีสันทีส่ดใสทาด้านบนของตวัตกึ 
ส่วนขอบรอบๆร้านใช้แสงนอีอนประดบั และใช้ร่มเป็นสญัลกัษณ์ในการประดบัร้าน ซึง่เป็นการตกแต่งร้าน
ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 

9 Section 43 of the Lanham Act ( 15 U.S.C.§1125)  False designations of origin and false descriptions forbidden
		  (a)(1) 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—
		  (A) 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 
		  (B) 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, Shall be liable in a civil action 
	 by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
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	 ต่อมา Taco cabana, Inc. ได้ยื่นฟ้อง Two Pesos, Inc ซึ่งเปิดกิจการหลังจากร้านอาหารของ 
Taco cabana โดย Two Pesos ได้ตกแต่งร้านอาหารในรูปแบบสไตล์แม็คซิกันเหมือนกับ Taco cabana 
ทัง้ยังเปิดกิจการอยู่ในรฐัแทก็ซสัอกีด้วย โดย Taco cabana กล่าวหาว่า Two Pesos ได้กระท�ำละเมดิสิทธิ
ในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของตน ทั้งนี้ Two Pesos โต้แย้งว่ารูปลักษณ์ในการตกแต่งร้าน
ทั้งหมด ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามหลัก Trade Dress เนื่องจากรูปลักษณ์การตกแต่งร้านทั้งหมด 
ไม่ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งความหมายที่สอง (Secondary Meaning) 
	 ศาลชั้นต้นพิจารณาว่า ถึงแม้ Taco cabana จะยังไม่ได้สิทธิการได้มาซึ่งความหมายที่สองจาก
การใช้เครื่องหมายนั้น แต่องค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปแบบการตกแต่งร้าน ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 
(Inherent Distinctiveness) ซึ่งสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ (Trade Dress) 
	 Two Pesos อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ศาลได้พิจารณาว่า Trade Dress คือ องค์ประกอบ
รวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของธุรกิจนั้น ดังนั้น องค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) 
ของ Taco cabana ให้หมายความรวมถึง รูปร่าง รูปทรง รูปแบบการตกแต่งภายนอกและภายในของ
ร้าน ป้ายร้าน การตกแต่งพื้นห้องครัวการออกแบบเมนู เครื่องมือที่ใช้ในการเสริฟอาหาร เครื่องแบบ
พนักงานของร้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการท�ำให้เห็นถึงองค์ประกอบรวมทั้งหมดของรูปลักษณ์ของร้าน เมื่อ
ผู้บริโภคได้เห็นรูปลักษณ์ทั้งหมดของการตกแต่งร้าน ก็สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างและรู้ได้ว่าเป็น
ของผูป้ระกอบการรายใด ซึง่ถือว่ารปูลกัษณ์ทัง้หมดทีก่ล่าวมามลัีกษณะบ่งเฉพาะตัง้แต่แรกเริม่ทีส่ามารถ
ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้
	 จากกรณตีวัอย่างข้างต้น การกระท�ำใดทีถ่อืว่าเป็นการละเมดิสิทธใินเครือ่งหมายรปูลักษณ์ (Trade 
Dress) ศาลฎีกาได้พิจารณาตาม Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C.§ 1125(a)) ดังนี้
	 1. ศาลพิพากษาว่ารูปแบบการตกแต่งร้านทั้งหมด ถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade 
Dress) ซึ่งตามหลักแล้ว เมื่อองค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของร้านมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว จึงไม่
จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) 
	 2. ศาลพิพากษาว่า Two Pesos ได้ท�ำการตกแต่งร้านของตนให้มีรูปแบบลักษณะเหมือนกับ 
Taco Cabana อันจะท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวของแหล่งที่มาของสินค้าหรือของผู้ประกอบการ 
ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิด Trade Dress ของ Taco cabana 
และเป็นการกระท�ำละเมิดกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นก่อนโดยสุจริต 
	 ศาลฎีกาพิพากษายืนให้ Taco cabana ได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade 
Dress) อย่างไรกต็ามหากเจ้าของเครือ่งหมายการค้าไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่า เครือ่งหมายของตนมลีกัษณะ
บ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) แต่ต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายนั้นอย่าง
เครือ่งหมายรปูลกัษณ์ (Trade Dress) กส็ามารถท�ำได้ โดยจะต้องพิสจูน์ว่า เครือ่งหมายนัน้ได้ความหมาย
ที่สองจากการใช้ (Secondary Meaning) 
	 กรณีที่ 2 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 115 S.Ct. 1300 (1995) ข้อเท็จจริง
คือ Qualitex Co. ได้ใช้สีเขียวทองซึ่งเป็นสีที่ท�ำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับสินค้าคือ แผ่นรองส�ำหรับการ
ซักแห้ง และได้จดทะเบียนสีเขียวทองเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ต่อมา Jacobson ได้ใช้สีเขียวทอง
กับแผ่นรองส�ำหรับการซักแห้ง ซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกับของ Qualitex 
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	 Qualitex จึงฟ้องร้อง Jacobson ข้อหากระท�ำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้ว Jacobson ได้ต่อสู้คดีว่า โดยปกติสีเดียวไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่สามารถใช้จดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าได้ Jacobson โต้แย้งว่าการพิสูจน์โดยการใช้สีเพียงสีเดียว ที่ท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า เป็นการยากที่จะพิสูจน์เพราะ
เฉดสีเดียวที่ใกล้เคียงกันมีอยู่มากมาย รวมถึงผลกระทบจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ก็มีผลท�ำให้
เฉดสีเปลี่ยนไปได้10 โอกาสที่ผู้บริโภคจะสับสนหลงผิดในสินค้าหรือผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการ
ใช้เฉดสีเดียวเป็นเครื่องหมายการค้าจึงมีสูงมาก เฉดสีเดียวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเป็น
เครื่องหมายการค้าได้ 
	 ศาลฎีกาพิจารณาว่า สีเดียวสามารถใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถึงแม้สีเดียวจะ
ไม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) แต่เมือ่ผูบ้รโิภคได้เหน็สีเขียวทองทีใ่ช้กับแผ่นรองส�ำหรบั
การซักแห้งแล้ว สามารถจดจ�ำและแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าของ Qualitex 
	 ดังนั้นสีเดียวหากสามารถใช้แล้วบ่งบอกถึงตัวสินค้า หรือเมื่อผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจ�ำ
หรือแยกแยะได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความหมายที่สอง (Secondary 
Meaning) จากการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ 
	 อกีประเดน็หนึง่ที ่Qualitex ได้พิสจูน์เพ่ิมเตมิต่อศาลคือ สเีขียวทองไม่ได้ท�ำหน้าทีใ่ช้สอยหรอืใช้
ประโยชน์ในทางการค้าได้ (non-functional) หมายถงึ สเีขียวทองไม่ได้น�ำมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการท�ำงาน
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวสินค้าแต่อย่างใด หากแต่ใช้สีน้ันเพ่ือเป็นเครื่องหมายการค้า และเพ่ือให้
ผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจ�ำได้ว่าเป็นสินค้าของ Qualitex 
	 ดังนั้นเครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ 
(Trade Dress) เครื่องหมายนั้นจะต้องไม่ท�ำหน้าที่เพื่อการใช้สอย หรือการใช้ประโยชน์ในตัวสินค้า หรือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้า
	 ประเด็นสุดท้ายคือ Qualitex สามารถพิสูจน์ได้ว่าการที่ Jacobson ลอกเลียนแบบสีเขียวทอง
ที่มีเฉดสีเดียวกับสินค้าของ Qualitex และยังใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันคือแผ่นรองส�ำหรับซักแห้ง เป็น
ผลท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าและตัวผู้ประกอบการ (Likelihood Confusion)11

	 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าถึงแม้สีเดียวจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 
แต่สามารถจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายการค้าได้ หากเจ้าของเครือ่งหมายการค้าได้ใช้เครือ่งหมายนัน้กบั
สินค้าของตน จนท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำและรู้ได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการรายใด จนสามารถ
พิสูจน์ความหมายที่สองจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น (Secondary Meaning) 
	 ดังนั้น สีเดียวสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และสามารถได้รับการคุ้มครอง
สิทธิตามเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ (Trade Dress) ศาลฎีกาพิพากษาว่า Jacobson ละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Qualitex
	 จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น J. Thomas McCarthy ได้กล่าวไว้ในเรื่องของ
เครื่องหมายการค้าและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมว่า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณ ์
(Trade Dress) ต้องพิสจูน์ให้ศาลเหน็ว่าเครือ่งหมายหรอืสินค้านัน้ ถกูละเมดิสทิธใินเครือ่งหมายรปูลกัษณ์
หรือไม่12โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

10 	 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 . SupremeCourt (1995). Retrieved May 17, 2015 from 
	 https://scholar.google.ca/scholar_case?case=17905304466595211702&q=Qualitex+v+Jacobson+Products+
	 Co.&hl=en&as_sdt=,
11 15 U.S.C. § 1125(a)
12	 Legal Information Institute (LII),(n.d.). Trademark . Cornell University Law School. Retrieved  January 20,2015,
	 from https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark
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	 1. เจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่ต้องการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
เครื่องหมายรูปลักษณ์ของตน หรือส่วนประกอบทั้งหมดของรูปลักษณ์นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent 
Distinctiveness) หรือหากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ต้องสามารถพิสูจน์ความหมายที่สอง
จากการใช้เครื่องหมายนั้นได้ (Secondary Meaning)
	 2. องค์ประกอบรวมในรูปลักษณ์ของสินค้า จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ 
(Trade Dress) จะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายนั้นไม่ได้ท�ำหน้าที่เพ่ือใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ หรือต้องไม่
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้า (Non- Functional) 
	 3. ผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ว่า เมื่อมีบุคคลอื่นมากระท�ำละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade 
Dress) ของตน เป็นการท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าหรือผู้ประกอบการ 
(Likelihood Confusion)13 อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อรายได้และธุรกิจของผู้ประกอบการ

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade 
Dress) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
	 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของประเทศไทย 
ยังไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนหรือครอบคลุมเพียงพอ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคุ้มครองสิทธิใน
เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของประเทศไทย ก็ยังไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
คุ้มครองอย่างชัดเจน 
	 จากคดีตัวอย่างของประเทศไทย ค�ำสั่งที่ 269/2557 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2557 ให้กลับค�ำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่มีการทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความ ค�ำเตือนเกี่ยวกับพษิภัยและช่องทางการ
ตดิต่อเพ่ือการเลิกยาสบู โดยผูผ้ลติหรอืผูน้�ำเข้าบหุรีต้่องพิมพ์รปูภาพข้อความเตอืนภยัถงึพิษของบหุรีท่ีซ่อง
หรือภาชนะที่บรรจุ โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน
	 โดยบรษิทั เจท ีอนิเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ�ำกดั และเจทอิีนเตอร์เนช่ันแนล เอสเอ ซึง่เป็น
ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าบุหรี่จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเป็นผู้มีสิทธิใช้และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งสองเป็นผู้ฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นคดเีกีย่วกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุดงักล่าวข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลทเุลาการ
บงัคับคดแีละขอให้ศาลสัง่ให้กระทรวงสาธารณสขุระงบัการบงัคับใช้ประกาศดงักล่าว ศาลปกครองช้ันต้น
มีค�ำสัง่ทุเลาการบังคดี กระทรวงสาธารณสขุอทุธรณก์ารขอทุเลาการบังคบัคดี ศาลปกครองสงูสดุมีค�ำสัง่
ยกค�ำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้น
	 ผู้เขียนขอวิเคราะห์เฉพาะกรณี (Trade Dress) ซึ่งมีข้อเท็จจริงดังนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องว่า 
ประกาศพิพาทท�ำให้ส่ิงประกอบเครือ่งหมายการค้า (Trade Dress) (ส่วนประกอบอนัมลัีกษณะบ่งเฉพาะซึง่ไม่
ได้เป็นค�ำ) รวมถึงเครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีน เกดิความเสยีหายต่อความสามารถของ
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการใช้ย่ีห้อและทรัพย์สินทางปัญญาบางรายการ โดยจะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของตนได้ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้ เนือ่งจากมพ้ืีนทีใ่ช้ได้ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้เพียงร้อยละ 13 ของ
ด้านหน้าและด้านหลังซองบุหรี่ 
	 ทัง้นี ้ผูฟ้้องคดทีัง้สองจะต้องออกแบบก�ำหนดขนาดหรอืสดัส่วนของเครือ่งหมายการค้าใหม่ อนั
ท�ำให้ลักษณะบ่งเฉพาะบางเครือ่งหมายทัง้ทีจ่ดทะเบยีนและไม่ได้จดทะเบยีน ได้รบัความเสียหายจากการ
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ และเกิดความสูญเสียลักษณะเฉพาะที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
สิ่งประกอบเครื่องหมายการค้า (Trade Dress) อันเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ย่ีห้อและ
ค่านิยมที่มากับยี่ห้อ เนื่องจากเป็นการจ�ำกัดความสามารถของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการสื่อสารอย่างเสรีถึง
แหล่งที่มา คุณภาพที่ดี และความเกี่ยวเนื่องของสินค้ายี่ห้อต่างๆของตนกับผู้บริโภค

13 15 U.S.C. § 1125(a)
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	 ผูฟ้้องทัง้สองยังโต้แย้งอกีว่า ข้อก�ำหนดขนาดตามประกาศพิพาทจะลดความสามารถของผูฟ้้อง
คดใีนการแข่งขันย่ีห้อของตนเพ่ือแข่งขันกบัย่ีห้ออืน่ๆ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัมากกว่าตลาด ท�ำให้ผูบ้รโิภคแยกสนิค้า
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยากยิ่งขึ้น 
	 ภายหลังศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำส่ังกลับค�ำส่ังของศาลปกครองช้ันต้น ให้ยกค�ำขอทุเลา
การบังคับคดี โดยศาลพิจารณาว่า การออกข้อก�ำหนดไม่น่าจะเกินขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประชาชนและเยาวชน และผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
สามารถจดัระบบการผลิตให้กลบัคืนดงัเดมิโดยไม่เสยีหายเกนิขนาด และไม่กระทบต่อเครือ่งหมายการค้า
หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ในภายหลงั จึงไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่ผู้ฟ้องทั้งสอง อีกทั้งข้อเท็จจริงยงัฟังได้
ว่า มีผู้ผลิตบุหรี่รายอื่นสามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ จึงฟังไม่ได้ว่าการปฏิบัติตาม
ประกาศพิพาทดังกล่าว เป็นปัญหาเชิงเทคนิคในการผลิตที่พึงจะปฏิบัติไม่ได้
	 ผู้เขียนเห็นว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการยากที่จะพิสูจน์การคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ 
(Trade Dress) เนือ่งจากประเทศไทยยังไม่มกีฎหมายทีคุ้่มครององค์ประกอบรวมในเครือ่งหมายรปูลกัษณ์ 
(Trade Dress) ที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจน 
	 หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายนั้น ต้องน�ำ
เครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน และเครื่องหมายที่สามารถใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ 
ต้องเป็นเครื่องหมายที่กฎหมายก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มาตรา 4 
และ มาตรา 614 
	 เมื่อวิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 4 ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า 
“เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ยังไม่กว้างมากพอที่จะครอบคลุมไปถึง การคุ้มครององค์
ประกอบรวมในเครือ่งหมายรปูลักษณ์ (Trade Dress) เหมอืนประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่คุ้มครองภาพลกัษณ์ 
องค์ประกอบทัง้หมดของสนิค้า เช่น สเีดยีว กลิน่ เสียง การตกแต่งภาชนะบรรจ ุการตกแต่งร้าน เทคนคิ
การขาย เป็นต้น 
	 ส่วนเครือ่งหมายการค้าทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนตามพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการค้าของประเทศไทย 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้มี
กรณีเดียวคือ การลวงขาย15 ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิผูกขาดหรือหวงกันห้ามไม่ให้บุคคล
อื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ แต่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้ระงับการลวงขายสินค้าได้เท่านั้น
	 กรณีการคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ยังเป็นการยาก
ที่จะพิสูจน์ส�ำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายเฉพาะกรณีลวงขายเท่านั้น ซึ่งเป็นการฟ้องร้องบุคคลอื่นที่มาท�ำการลวงขายสินค้าของตน 
เพื่อท�ำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
	 ทั้ งนี้ตามที่ผู ้ฟ ้องทั้ งสองกล ่าวว ่า ประกาศที่ก�ำหนดพ้ืนที่ เตือนภัยโทษของบุหรี่มี
ขนาดกว้างถงึร้อยละ 80 ท�ำให้ผูฟ้้องได้รบัผลกระทบเกีย่วกบัสดัส่วนของเครือ่งหมาย และสิง่ซึง่ประกอบ
เครื่องหมายการค้า (Trade Dress) ท�ำให้สูญเสียลักษณะส�ำคัญซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของ Trade Dress 
และเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ย่ีห้อและค่านิยมที่มากับย่ีห้อ เนื่องจากเป็นการจ�ำกัด

14 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
    	 (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
    	 (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
    	 (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียน ไว้แล้ว
15 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิใน  
	 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด สิทธิดังกล่าวไม่ได้
 	บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น	
	 ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขาย ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”
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ความสามารถของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการสื่อสารอย่างเสรีถึงแหล่งที่มา คุณภาพที่ดี และความเกี่ยวเนื่อง
ของสินค้ายี่ห้อต่างๆของตนกับผู้บริโภคหรือไม่นั้น 
	 ผูเ้ขียนเหน็ว่าผูฟ้้องต้องพิสจูน์ให้ได้ว่า การลดขนาดเครือ่งหมายการค้า รวมถงึองค์ประกอบรวม
ทัง้หมดในรปูลกัษณ์ของซองบหุรีใ่ห้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนัน้ ท�ำให้ศูนย์เสียลกัษณะ
บ่งเฉพาะในเครือ่งหมายการค้าอย่างไร และมผีลกระทบต่อการจดจ�ำหรอืการแยกแยะสนิค้าของผูบ้รโิภค
อย่างไร เมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้าหรือซองบุหรี่แบบที่เป็นไปตามประกาศพิพาท หากเพียงแค่
ลดขนาดเครื่องหมาย แต่ผู้บริโภคเมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วยังสามารถแยกแยะความแตกต่างของ
สนิค้าได้และรูถ้งึแหล่งทีม่าของสินค้า หรอืรูว่้าเป็นของผูป้ระกอบการรายใด อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบถงึ
ขั้นศูนย์เสียลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้า 
	 ส่วนกรณทีีผู่ฟ้้องกล่าวว่าประกาศพิพาทดงักล่าว เป็นเหตใุห้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ย่ีห้อ
และค่านยิมทีม่ากบัย่ีห้อ เนือ่งจากเป็นการจ�ำกดัความสามารถของผูฟ้้องคดทีัง้สองในการสือ่สารอย่างเสรี
ถึงแหล่งที่มา คุณภาพที่ดี และความเกี่ยวเนื่องของสินค้ายี่ห้อต่างๆของตนกับผู้บริโภค
	 การจะพิสูจน์การคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของซอง
บุหรี่นั้น ผู้ฟ้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของซองบุหรี่ มีผลกระทบท�ำให้ผู้บริโภคไม่
สามารถจดจ�ำได้ว่าเป็นเครือ่งหมายการค้าของผูผ้ลติ หรอืไม่สามารถรูถ้งึแหล่งทีม่าของสนิค้า หรอืท�ำให้
ผูบ้รโิภคสบัสนหรอืหลงผดิในสนิค้าของผูผ้ลติถึงขนาด อนัมผีลกระทบกบัผลประกอบการหรอืรายได้ของ
ผู้ผลิต ถึงขั้นท�ำให้เสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าตามประกาศพิพาท
	 กรณี ผู้ฟ้องอ้างว่าเป็นการจ�ำกัดการส่ือสารต่อผู้บริโภค ให้รู้ถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าในย่ีห้อ
ต่างๆของตน ผู้เขียนเห็นว่า อาจจะอ้างไม่ได้เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมี
เจตนาให้ผูบ้รโิภคเมือ่เหน็เครือ่งหมายการค้าแล้ว สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรอืรูถ้งึแหล่ง
ที่มาของสินค้าได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เครื่องหมายการค้าเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้า ซึ่ง
เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีเจตนามุ่งรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก
	 เมื่อพิจารณาจากคดีซองบุหรี่แล้ว การพิสูจน์เพ่ือให้ได้การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมาย
รูปลักษณ์ (Trade Dress) ค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์ เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยยังให้การคุ้มครอง
เครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีนและไม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในวงจ�ำกัดอยู่ ซึง่แตกต่างกบักฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทีม่หีลกัเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธใินเครือ่งหมายรปูลกัษณ์ทีชั่ดเจนและกว้างกว่า รวมถงึยัง
ให้การคุ้มครองสิทธิไปยังเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนด้วย
	 กรณี การกฎหมายคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สุจริตและใช้เครื่องหมายนั้น
มาก่อน เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมากระท�ำละเมิดเครื่องหมาย และท�ำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในสินค้า
หรือผู้ประกอบการ
	 ทั้งนี้ หลักกฎหมายของประเทศไทย เครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นจะต้องจดทะเบียน 
และจ�ำกัดเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้อยู่ในวงจ�ำกัด โดยเครื่องหมาย
ซึ่งสามารถน�ำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ก็ต้อง
เป็นเครื่องหมายที่จ�ำกัดอยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 ด้วย ซึ่ง
เป็นการคุ้มครองไม่กว้างเท่าของประเทศสหรัฐอเมริกา 
	 หลักกฎหมาย Trade Dress ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ ให้มีการคุ้มครอง
เครือ่งหมายการค้า โดยให้การคุ้มครองสทิธขิองเจ้าของเครือ่งหมายขยายไปจนถึงการคุ้มครองเครือ่งหมาย
รปูลกัษณ์ (Trade Dress) ในขณะทีป่ระเทศไทยในปัจจบุนัได้ให้ค�ำจ�ำกดัความ และจ�ำกดัสทิธกิารคุ้มครอง
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ค่อนข้างแคบ16 ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องสูญเสียโอกาสทางการค้า

16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 4
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และรายได้ รวมทั้งสูญเสียมูลค่าในทรัพย์สินทางปัญญาไป เน่ืองจากมีผู้อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
ท�ำให้ผู้บริโภคสับสน หรือหลงผิดในสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ โดยอาศัยการท�ำให้เหมือน
หรือคล้ายกับองค์ประกอบรวมในรูปลักษณ์ทางการค้าของผู้ประกอบการ ในการกระท�ำละเมิดเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าผู้สุจริต

สรุปและข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบการ
	 หลักการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ ์ (Trade Dress) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ
คุ้มครองสทิธขิองเจ้าของเครือ่งหมายการค้าทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน โดยมลัีกษณะการคุ้มครองสิทธทิีก่ว้างกว่า
การคุ้มครองสทิธเิจ้าของเครือ่งหมายการค้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถงึแม้เจ้าของเครือ่งหมายการค้าไม่
ได้น�ำเครื่องหมายของตนไปจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นก็ยังได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายรูป
ลักษณ์ (Trade Dress) 
	 กรณมีบีคุคลอืน่น�ำเครือ่งหมายนัน้ไปใช้ โดยการท�ำให้สาธารณชนสับสนหลงผดิคิดว่าสนิค้าของ
ผู้กระท�ำละเมิดเป็นสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผลิตขึ้น จึงเป็นกรณีการลวงขาย (Passing Off) 
และเป็นการท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องเสียหายในทางธุรกิจ 
ส�ำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มี
ดังต่อไปนี้
	 1. เจ้าของเครือ่งหมายการค้าทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนจะไม่มสิีทธแิต่เพียงผูเ้ดยีวในการใช้เครือ่งหมาย
เหมือนเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่มีสิทธิเพียงฟ้องผู้กระท�ำละเมิดสิทธิโดยการลวง
ขาย มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่มีสิทธิห้ามผู้อ่ืนใช้เครื่องหมายของตนโดยไม่เป็นการลวงขายไม่
ได้ (ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร, 2547)
	 การพิสจูน์ความผดิของผูก้ระท�ำละเมดิกรณกีารลวงขาย เป็นไปได้ยากเนือ่งจากต้องพิสูจน์ว่าการ
กระท�ำนัน้ท�ำให้สาธารณชนสบัสนหรอืหลงผดิ เข้าใจว่าสนิค้านัน้เป็นของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าผลิตข้ึน 
ท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียชื่อเสียง เนื่องจากสินค้าที่ผู้ท�ำละเมิดผลิตขึ้นไม่ได้มาตรฐานเหมือน
กบัสินค้าของเจ้าของเครือ่งหมายการค้านัน้ ท�ำให้ผูบ้รโิภคขาดความเช่ือม่ันต่อคุณภาพของสินค้า เป็นการ
ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง และยังท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสูญเสียรายได้ 
เนื่องจากผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเพราะเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
นั้น 
 	 2. กฎหมายการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้เจ้าของ
เครือ่งหมายการค้าไม่ได้จดทะเบยีนเครือ่งหมายไว้ แต่ยังคงได้รบัการคุ้มครองสทิธ ิเครือ่งหมายของสนิค้า
หรือบริการนั้น หากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายหรือบริการนั้นเข้าหลักเกณฑ์ การคุ้มครองสิทธิ
ในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) และพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายนั้นไม่ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน
หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ 
ถึงแม้เจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณ์จะไม่ได้น�ำเครื่องหมายของตนไปจดทะเบียน หากมีผู ้กระท�ำ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าก็สามารถฟ้องป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นได้ (ห้ามไม่ให้บุคคล
อื่นใช้เครื่องหมายรูปลักษณ์ของตนได้) และเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเจ้าของ
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน ซึง่เป็นการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาในรปูแบบทีใ่ห้เกิดความเป็นธรรม
กบัผูป้ระกอบการทีไ่ด้คิดค้น สร้างสรรค์ลงทนุทัง้เงนิ แรงงานและอาศัยระยะเวลาในการท�ำให้เครือ่งหมาย
หรือบริการของตนเป็นที่ยอมรับ และประทับใจของผู้บริโภค รูปลักษณะทั้งหมดของสินค้าหรือบริการจึง
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเกิดจากการสติ
ปัญญาของมนุษย์ที่ท�ำให้เกิดมูลค่าขึ้นทางธุรกิจและกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
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	 3. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน หากแต่ตนเองได้ลงทุน 
ลงแรง ในการสร้างรูปลักษณ์ทั้งหมด17 รวมถึงการผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายของตน จน
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น 
	 ทัง้นีก้ารคุ้มครองเครือ่งหมายการค้าในประเทศไทยได้ให้ค�ำจ�ำกดัความหรอืความหมายของค�ำว่า 
“เครือ่งหมายหรอืเครือ่งหมายการค้า” ไว้อย่างจ�ำกดัสทิธทิีจ่ะได้รบัการคุ้มครอง ท�ำให้ผูป้ระกอบการสูญ
เสยีรายได้จากธรุกจิและจากผูท้ีอ่าศัยช่องว่างทางกฎหมาย โดยการเอาเปรยีบผูป้ระกอบการทีส่จุรติและ
ได้ลงทุน ลงแรง และอาศัยระยะเวลาในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายของตน จนท�ำให้เครื่องหมาย
กลายเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าอย่างมหาศาล 
	 หากแต่การคุ้มครองสทิธเิครือ่งหมายการค้าในประเทศไทยจ�ำกดัอยู่ในวงแคบ การจะท�ำให้เกดิ
ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่สุจริตอย่างสูงสุดยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากในการพิสูจน์ ซึ่งทั้งนี้จะท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป หากยังคงมีผู้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการในประเทศไทย ควรจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้ได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย 

17 เครื่องหมายรูปลักษณ์ทั้งหมด (Trade Dress) ภาพลักษณ์ทั้งหมด รูปร่างหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย 
	 การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย ทุกอย่างที่เป็นภาพลักษณ์ทั้งหมดภายใต้สินค้าหรือบริการนั้น
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