
การนำเข้าซ้อนสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนสินค้า 
ที่ใซ้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในต่างประเทศ

4 ■ 1 การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แกะมาตราการในการแค้ไข

การนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันขากแหล่งภายนอกประเทศ  

เพ ื่อนำเข้ามาจำหน,ไยแข่งกับส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันในประเทศสหรัฐอเมร ิกาเร ิ่ม  

มีมาตั้งแต่?] พ-ศ. 2 4 2 9 1 การนำเข ้าซ ้อนสินค ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเก ิดจากปฉจํยทาง 

ค ้านราคาของส ินค ้าท ี่แตกต ่างก ันระหว ่างส ินค ้าท ี่จำหน ่ายภายในประเทศก ับราคาส ินค ้าของ 
สินค้า'ชาไดเดียวกันนั้นที่จำหาท่ย'ในต่างประเทศ ป ้จจัขอ ัตราแลกเปลี่ยนเงินท ี่ต ่างก ันและปจจัย  

ทางค ้านการบร ิโภคของผ ู้บร ิโภคภายในประเทศ พ ่อค ้าหรือผ ู้ประกอบการค ้องการแสวงหา 

กำไร จ ึงนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ม ีแหล ่งผล ิตในต ่างประเทศเข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหรัฐอเมร ิกา 

การนำเข ้าซ ้อนน ี้ทำให ้สาธารณ ชนผ ู้บร ิโภคม ีโอกาสบร ิโภคส ินค ้าตามท ี่ตนต ้องการในราคาต ํ่า  

แต่เข ้าของเครื่องหมายการค้า ต ัวแทนหรือผู้จ ัดจำหน,ายสินค้าท ี่ถ ูกค ้องของเข ้าของเครื่องหมาย  

การค ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกากล ับต ้องไค ้ร ับความเส ียหายจากการนำเข ้าซ ้อนด ังกล ่าว จ ี1

บทที่  4

C o g g i o ,  D . ,  B r i a n  , G o r d o n  J e n n i f e r  a n d  

C o r u z z i ,  A . ,  L a u r a  . T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  

G r a y  G o o d s ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r , 75 

( S e p t e m b e r / O c t o b e r  1 9 8 5 )  ะ 4 4 5



พขายามขัคขวางมิให้มีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เกรื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ

4 . 1 . 1  พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเช้าซ้อนที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใน าเพ .ศ. 2 4 2 9  เก ิดมีกดีเท ี่ยวก ับการนำเข ้าซ ้อนขึ้น ค ือคดี A p o l l i n a r i s  C o V. 
S c h e r e r  2 กำพ ัพากษาของศาลในคด ีนีมีความสำคัญ เพราะเป ีนต ้นกำเน ํดของทฤษฎีสากล  

ซ ึ่งไต ้ไต ้กล ่าวใน ไว ้ใน บ ท ท ี่ 2 ข ้อเท ็จจร ิงในคดีน ี้ม ีว ่า โจท ก ์ บริษ ัท A p o l l i n a r i s  Co  

ไต ้ร ับส ิทธ ิจากบริษ ัท A n d r e a s  S a x l e h n e r  ในประเทศฮังการีให ้เป ็นผ ู้นำเข ้าและจำหน ่าย  

น ี้าแรทใช ้เคร ื่องหมายการค ้าว ่า HUNYADI JANO S แต่เพ ียงผ ู้เด ียวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จำเลย บริษ ัท S c h e r e r  พยายามติดต่อขอชื้อนาแร' HUNYADI JANO S จากบริษ ัท  

A n d r e a s  S a x l e h n e r  แต ่ไต ้ร ับการปฏ ิเสธโดยบริษ ัท  A n d r e a s  S a x l e h n e r l ต้เแจ้ง 

ให ้จำเลยทราบว่า โจทก์เป ็าเผ ู้จำหน ่ายแต ่เพ ียงผ ู้เด ียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และขอให ้จำเลข  

ส ั่งซ ื้อส ิน ค ้จากโจทก ์ จำเลยซื้อนี้าแร' HUNYADI JA N O Sจากประเทศเยอรมันแค้วนำเข ้ามา 

จำหน ่ายในประเทศสหรัฐอเมร ิกาในราคาท ี่ต ํ่ากว ่าราคาท ี่โจทก ์จำหน ่าย โจทก ์ไต ้ร ับกวามเส ียหาย  

จึงย ื่นฟ ้องจำเลขขอให ้ศาลส ั่งห ้ามม ิให ้จำเลยนำเข ้าและจำหน่ายน ี้าแร' HUNYADI JANOS  

เพราะโจทกํเป ีนเจ ้าของเกร ื่องหมายการค ้า HUNYADI JANOS ศาลพ ิจารณาว ่าโจทก์ม ีส ิทธ  ิ

ในเครื่องหมายการค ้า HUNYADI JANO S และการกระทำของจำเลขเป ็นการแสวงหา 

ประโยชน ์จากส ิทธ ิท ี่ S a x l e h n e r  ไต ้ม อบ ให ้แก ่โจท ก ์ ในการนำเข้าและจัดจำหน'าขสินค้า 

HUNYADI JANO S แต่เพ ียงผู้เดียว ศาลต้นจ ึงพ ิพากษาห ้ามมัให ้จำเลยนำเข ้า1ซ้อนนำแร' 
HUNYADI JANO S แต ่ศาลอุทธรณ ์พ ิพากษากลับ โดยอาเญาฅใหจำเลยนำเข ้าโทแร'
HUNYADI JANOS ไต้ เพราะสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าจริงและไม'เกิดการสับสนหลงผดในหมู่ * 27
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สาธารณชน

แนวกำว ินฉ ัยของศาลสหร ัฐในเร ื ่องการนำเข ้าซ ้อนน ับต ั ้งแต ่คด ี A p o l l i n a r i s  

Co V . S c h e r e r * เป ็นต ้นมา ยอมให ้มการนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าจากต่างประเทศในกรณีท ี ่ส ินค ้า 

ท ี ่นำเข ้าซ ้อนนั ้นเป ็นส ินค ้าท ี ่แท ้จร ิง ในปีพ.ศ. ๒ ๔ ๔ ๘  สภากองเกรสไค ้ผ ่านฎหมายเคร ื ่องหนาข 

การค ้าฉบ ับใหม ่ โดยมาตรา 27  ของกฎหมายเคร ื ่องทมายการค ้าฉบ ับใหม ่ท ี ่  ใช ้บ ังค ับให ้ส ิทธ ิแก, 

เข ้าของเคร ื ่องหมายการค ้าท ี ่จดทะเบ ียนในประเทศสหร ัฐ ท ี ่จะกำจ ัดส ินค ้าลอกเล ียนแบบหร ือส ินค ้า 

ท ี ่คท ้ายคลึงค ับส ินค้าภายใต้เคร ื ่องหมายการค ้าจดทะเบียนของเข้าของเคร ื ่องหมายการค้า

คด ีแรกที ่ข ึ ้นส ู ่การพิจารณ ไของศาล ภายหลังท ี ่กฎหมายเครื ่องหมายการค ้า 

ฉบับใหม'ใช'บ ังคนคือคดี F r e d  G r e t s c h  M g f  . C o .  V . S c h o e n i n g 3 ข้อเท็จจริง 

ในคดีน ี ้ม ีว ่า บร ิษ ัท เยอรม ัน C . A .  M u l l e r  ผ ู ้ผล ิตและจำหน ่ายสายไวโอล ินในประเทศ 

เยอรม ันภายใต้เคร ื ่องหมายการค้า E TE R N E LLE  ทำส ัญญาอนุญาตให้ใช ้ส ิทธ ิค ับจำเลย 

S c h o e n i n g  โดยแต ่งต ั ้งจำเลยเป ็นต ัวแทนจำหน่ายแต ่เพ ียงผ ู ้เด ียวในประเทศสหรัฐอเมร ิกา 

ซ ึ ๋งส ินค ้าสายไวโอล ิน E TE R N E LLE  ใน'ปี พ.ศ. 2 4 5 1  บร ิษ ัท C . A .  M u l l e r  อน ุญาตให้ 

จำเลยจดทะเบ ียนเคร ื ่องหมายการค้ากำว่า E TE R N E LLE  ในนามของตนในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 

และให ้ข ืนจดทะเบ ียนต ่อ  D e p a r t m e n t  o f  T r e a s u r y  (เทือขัคขวางการา!ไเข ้าซ้อน)

ต่อมาใใเปี พ.ศ. ๒ ๔ ๕ ๘  F r e d  G r e t s c h  M g f  . ซ ือสไขไวโอล ิน ETE R N E LLE  

จากประเทศเยอรม ันและนำเข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา แต ่ส ินค ้าของโจกท ์ถ ูก 

เข ้าหน้าที ่ศ ุลกากรค ักไ 3 โจทก ์ F r e d  G r e t s c h  M g f .  จ ึงข ืนกำ!,องขอให ้ศาลม ีกำส ังให ้

3 M i c h a e l ,  L . ,  Z u p p o n e ,  T h e  G r a y  M a r k e t  

C o n t r o v e r s y :  I s  a  R e s o l u t i o n  N e c e s s a r y ? ,  1 3  B r o o k l y n  

J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L aw  2 7 9  ( 1 9 8 7 )  ะ 2 8 5 - 6  ( 2 3 8  F .
7 8 0  ( 2 n d  c i r .  1 9 1 6 )



จำเลยถอนคำ!,องแสคงกวามเน็เนเจ้ทเอง»กรื่องหมายการ?ท ETERNELLE ท ี่จำเลยไต ้ย ื่นไว ้ต ่อ  

T h e  บ . ร .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  พร ัอมท ั้งขอให ้ศาลม ีกำส ั่งให ้เจ ้าหน ้าท ี่ศ ุลกากร  

ปล่อยส ินห ้าท ี่ท ักไว ้น ั้น  ศาลต ้นและศาลอุทธรณ ์พ ิพากษาว่า ส ินต ้าท ี่โจทก ์นำเข ้าเป ็นส ินต ้าท ี่แห ้จร ิง 

โดยศาลต ึกวามว่า นาตรา 2 7  ม ุ่ง!)องก ัใเการนำเข ้าส ิาเต ้าลอกเล ียนหรือคห ้ายคล ึงก ับส ินห ้าของ 

เจ ้าของเครื่องหมายการห้า ม ีใช ่ใช ้!)อาก ันการนำเข ้าส ินห ้าท ี่แห ้จร ิงซ ี่งใข ้เคร ื่องหมายการห ้าเด ียวก ัน  

กับเคร ื่องหมายการห ้าของเจ ้าของเคร ื่องหมายการห ้าท ี่จตทะเม ียาเในสหรัฐ ด ังนนศาลจึงอใเฌาต  

ให ้โจ ท ก ์ นำเข ้าสายไวโอล ิน  ETERNELLE จากา)ระเทศเยอรมันไต ้

ศาลในระยะต ่อ ๆ มาย ึดหล ักตามทฤษฎ ีสากลในการพ ิจารณา และอน ุญ าตให ้ม ีการ  

นำเข ้าส ินห ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการห ้าเค ียวก ันจากต ่างประเทศไต ้ ห ้าส ิาเห ้าท ี่นำเข ้าซ ึ่งใช  ้

เครื่องหมายการห ้าเด ียวก ันน ั้นเป ็นส ินห ้าท ี่แห ้จริง จนกระทั่งม ีเก ิดม ีคกี A . B o u r j o i s  & C o .  
V . K a t z e l  4 ศาลจึงเร ิ่มม ีแนว'โน ้มท ี่จะห ้ามการนำเข ้า1ช ้อนสินห ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการห ้า 

เค ียวก ันจากต ่างประเทศ หากผ ู้นำเข ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกาพ ิฒ นและสรัางก ู๊ดว ิถถ  ์

จากการจำหน ่ายส ินห ้าน ั้นใน!)ระเทศ

กำพิพากษาคดี A .  B o u r j o i s  & C o .  V .  K a t z e l  เป ็นชุดกำเน ิดของ 

ของทฤษฏ ีเขตแดน ซ ึ ่งถ ือหล ักว ่าส ิทธ ิในเคร ื ่องหมายการห ้าม ีตามกฎหมายของประเทศน ั ้น ๆ 

ศาลในระยะหล ังซ ึ ่งย ึดทฤษฎีเขตแดนเป ็นหล ักในการพ ิจารณาการนำเข ้าช ้อนส ินห ้าท ี ่ใช ้ 

เคร ื ่องหมายการห้าเด ียวก ันก ็จะไมป ีน ุญาตให้ม ีการนำเข้าช ้อน ข ้อเท ็จจริงในคดี B o u r j o i s  V . 
K a t z e l  มีว่า บร ิษ ัท A  . B o u r j o i s  & c i e  ซ ึ ่ง เป ็นบร ิษ ัทในประเทศฝร ั ่ง เศส 

เป ็นผ ู ้ผล ิตแป ้งผ ัดหน้า " J A V A "  ให ้บร ิษ ัท E . W e r t h e i m e r  & c i e  เป็นผู ้จำหน่าย 

แป ้งผ ัดหน ้า J A V A  ในประเทศสหร ัฐอมเร ิกา ตงแต่ป ี พ-ศ. 2 4 2 2  ต ่อมาบร ิษ ัท  E . 

W e r t h e i m e r  & c i e  ซ ื ้อก ิจการจากบร ิษ ัท A . B o u r j o i s  & c i e  และเปล ี ่ยนชื ่อเป ็น
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A . B o u r j o i s  W e r t h e i m e r  โดยผล ิตและจำหน ่ายแป ้งผ ัดหน ้าJ A V A  ต ่อมา ในปี พ.ศ. 

2 4 5 6  A .  B o u r j o i s  W e r t h e i m e r  ขายก ิจการของตนในประเทศสทร ัฐอเมร ิกาใน ้แก' 

โจทก ์บร ิษ ัท  A .  B o u r j o i s  & C o .  (US) พร ้อมก ิจการค้าขายและเคร ื ่องหมายการค ้า 

J A V A  โดยโจทก ์ไค ้ร ับส ิทธ ิในการจำหน ่ายส ินค ้าท ั ้งหมดท ุกชน ้ดท ี ่บร ิษ ัทผ ู ้ผล ิตในประเทศฝร ั ่ง เศส 

ผลิตขึ ้นใใเประเทศอเมริกาแต่เพ ียงผู ้เด ียว

K a z e l  จำเลยในคดีน เป ็นบร ิษ ัทขายขารายย่อยในมลร ัฐน ัวยอร ์คซ ือแป ้ง " J A V A "

ท ี ่จำหน ่ายนอกประเทศ และน ่าเข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา แป้ง " J A V A "

ท ี ่จำเลยน่าเข ้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมร ิกา บรรจ ุในกล ่องและต ิดเคร ื ่องหมายการค ้า 

" J A V A "  อย ่างถ ูกต ้องตามกฎหมายประเทศฝร ั ่งเศส โจทก ์ย ื ่นฟ ้องจำเลยฐานละเม ิด 

เคร ื ่องหมายการค้า " J A V A " ของโจทก ์และ ขอให้ศาลมีคำทั ้งห ้ามจำเลยขายแป้งผ ัดหน้า 

" J A V A "  ศาลขึ ้นค ้นพีพากนาว ่า โจทก ์ชอบท ี ่จะไค ้ร ันความค ุ ้มกรอง ตามกฎหมาย 

เคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา เนองจากโจทก ์ไค ้ใช ้เวลาและท ุนรอนอย ่างมาก 

ในการสร้างชื ่อเส ียง (ก ๊คว ิลล ์) ในก ิจการจำหน ่ายแป ้ง"J A V A "  ในประเทศอเมร ิกา โจทกํจ ึง 

โจทก ์จ ึงสมควรไค ้ร ับความค ุ ้มครองม ิให ้ม ีการน ่าเช ้าช ้อนส ินค ้า เข ้ามาจำหน ่ายในประเทศ 

สหร ัฐอเมร ิกา แต ่ศาลอ ุทธรณ ์พ ีพากนากล ับ โดยพิจารณาว่า ประเค ็าเสำค ัญอยู ่ที ่ว่า จำเลขมี 

ส ิทธ ิจำหน่าย ส ินค้า (ท ี ่ผล ิตโดยผู ้ผล ิตในาเระเทศฝรั ่งเศส) ภายใต้เครื ่องหมายการค้า " J A V A "

หร ือไม ่ ศาลพบว่าสินค้าท ี ่จำเลยน่าเข้า เป ็นส ินค ้าแท ้จร ิงและไม ่ก ่อให ้เก ิดการส ับสนหลงผ ิดใน 

หมู ่สาธารณผู ้ซ ื ้อ จ ึงพ ีพากบาว ่าจำเลยไม่ไค ้ละเม ิดส ิทธ ิในเคร ื ่องหมายการค ้า " J A V A " ของโจทก ์ 

แต ่ศาลฎ ีกาพ ีพากบากล ันคำพ ิพากษาของศาลอ ุทธรณ ์ โดยมีความเห ็นอย่างเด ียวกับศาลขึ ้นค้นท ี ่ว ่า 

K a z e l  ไม ่ม ีส ิทธ ิจำหน ่ายแป ้ง " J A V A "  เพียงเพราะเหตุว ่าส ินค้าที ่น ่าเช ้าเป ็นสินค้าที ่แท้จร ิง 

เพียงอย่างเดียว ศาลพบว่าโจทก ์ซ ือก ิจการและก ูดว ิถถ ์จากบร ิษ ัทผ ู ้ผล ิตฝร ั ่ง เศส และจากการโฆษณา 

ของโจทก ์อย ่างมหาศาล จนผ ู ้ซ ือและสาธารณชนโดยท ั ่วไปทราบว ่า ท ี ่มาของแป้ง " J A V A "

มาจากบร ิษ ัทโจทก ์ และเคร ื ่องหมาผกาค้า " J A V A "  ม ีช ื ่อเส ียงบ ่งบอกค ุณภาพของส ินค ้าของโจทก ์ 

ศาลฎ ีกาจ ึงพ ิพากษาให ้ ความค ุ ้มครองแก,โจทก ์ โดยห้ามจำเลยน่าเช ้าและจำหน่ายแป้ง " J A V A "

แนวโน ้มของศาลในพ ิจารณ ไกดีน ่นข้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกัน 

น ับจากค ำ พ ี พาษาใใเกดี  A . B o u r j o i s  & C o .  V .  K a t z e l  เป ็นค ้นมา ศาลจะ
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พิจารฌาถ ึงก ูดว ิลถ ์ของเคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศสทร ัฐอเมร ิกาด ้วย และหากม ีก ูคว ่ลถ ์ 

ในประเทศสห ร ัฐลฒ ร ิก  นทด'ขี ่นแล้ว ศาลมักพิพากษาห้ามการน่าเข้าส ินห้าที ่ใช ้เคร ื ่องหมาย 

การห้าเด ียวก ันใ!นจากต ่างประเทศ นอกจากน ผลของคำพพากบากด ีA .  B o u r j o i s  &

C o .  V . K a t z e l  ข ังเป ็ใ!เหต ุผล ักค ันให ้มการออกกฎหมายพิก ัดศ ุลกากร'ป ี พ.ศ. 2 4 6 5  

ซึ ่งม ีมาตรา 5 2 6  ระบ ุว ่า การน่าเข ้]ส ินห้าท ี ่ใข้เกรื ่องหมายการห้าของเข้าของเครื ่องหมายการห้า 

ชาวคใ!อเมร ิก ันหร ือของใไต ิบ ุกกลอเมร ิก ัน ซ ึ ่งจดทะเบ ียนไวไใ!ประเทศสทร ัฐอเมร ิกา เป ็นความผิด 5

ต ่อมาในป ี พ.ศ. 2 4 9 6  T h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  6 ไห ้ออกกฎ 

( C u s t o m  R e g u l a t i o n  ลำดับที ่ 1 3 3 . 2 1 )  โดยคำหนดว่าเคร ื ่องหมายการห ้าท ี ่ปรากฏ 

บใ!ด ัวส ิใ!ห้าท ี ่น ่าเข ้1 จะไใเ'ถ ือเป ็นการถะเม ีคส ิทธิใใ!เครื ่องหมใยการห้าของเข ้าของเครื ่องหมาย 

การห้าซึ ่งเป ็นกา!อเมริก ัน ใเร ือเป ็นน่ต ิบ ุคคลอเมริก ันที ่ไห ้ข ื ่ใ!ไว ้ต ่อ T h e  T r e a s u r y  

D e p a r t m e n t  ใ] ห]เครื ่องใ]มาขการห้าดังกล่าว เป ็นของเข ้าเด ียวก ันหร ือเป ็นของบ ุคคล 

ท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์เก ี ่ยวข ้องก ัใ !7 หลังจากที ่ม ีการบ ังค ับใข ้มาตรา 5 2 6 แ ถ ะ ทฎลำดับท ี ่ ใ 3 .3 .2 1  

เข ้าของเคร ื ่องหมายการห ้าหลายรายประสบบ ีญหา และไม,สามารถขัดขวางการน่าเข ้า1ข้อนสินห้า 

ที ่ใช้เครื ่องหมายการห้าเดียวกัน จากภายนอกประเทศโดยผู ้น ่าเข ้ารายอื ่น เข้าของเครื ่องหมายการห้า 

จ ึงฟ ้องศาลเพ ื ่อให ้ศาลม ีค ็าส ั ่งว ่ากฎศ ุลกากรลำด ับท ี ่ !3 3 . 2 1 ซึ ่งใช้เป ็นข้อผกเว ้นของการห้ามการ 

ไ!]เข ้าข้อนสินห้าที ่ใข ้เคร ื ่องใ!มายการห้าเดียวกันตไมมาตรา 5 2 6  ของกฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากรเป ็น 

โมฆ ะ ซ ึ ่งหากศาลต ัดส ินว ่ากฎศ ุลกากรด ังกล ่าวเป ็นโมฆะ จะมีผลทำให้เข ้าของเครื ่องหมายการห้า 

ในประเทศสา]ร ัฐอ เมร ิก ] สามารถขัดขวางการน่าเข ้]ข ้อใ!ส ินห ้า ท ี ่ใช ้เครื ่องหมายการห้าอ ันเดียวกับ 

เคร ื ่องหมายการห ้]ของตนจากต ่าง]เระเทศไห ้ กดีที ่สำค ัญใใ]เร ื ่องนมี 3 คดีคือ

5 B r i a n ,  D . ,  C o g g i o ,  J e n n i f e r  G o r d o n ,  a n d  L a u r a ,

A . ,  C o r u z z i  . T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  G r a y  

G o o d s ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  75  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r

1 9 8 5 )  ะ 4 6 8



6 V i n c e n t ,  N . ,  P a l l a d i n o .  G r a y  G o o d s :  T h e  U n i t e d  

S t a t e s  T r a d e m a r k  O w n e r ' s  v i e w ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  79 

( M a r c h - A p r i l  1 9 8 9 )  ะ 1 7 4

" S e c t i o n  5 2 6 ( a )  o f  T a r i f f  A c t  p r o v i d e s :

E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  i t  

s h a l l  b e  u n l a w f u l  t o  i m p o r t  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n y  

m e r c h a n d i s e  o f  f o r e i g n  m a n u f a c t u r e  i f  s u c h  m e r c h a n d i s e ,  

o r  l a b e l ,  s i g n ,  p r i n t ,  p a c k a g e ,  w r a p p e r ,  o r  r e c e p t a c l e ,  

b e a r s  a  t r a d e m a r k  o w n e d  b y  a c i t i z e n  o f ,  o r  b y  a 

c o r p o r a t i o n  o r  a s s o c i a t i o n  c r e a t e d  o r  o r g a n i z e d  w i t h i n  

t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  r e g i s t e r e d  i n  t h e  P a t e n t  

a n d  T r a d e m a r k  O f f i c e  b y  a p e r s o n  d o m i c i l e d  i n  t h e  U n i t e d  

S t a t e s ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n s  8 1  t o  1 0 9  o f  

T i t l e  1 5 ,  a n d  i f  a  c o p y  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  

r e g i s t r a t i o n  o f  s u c h  t r a d e m a r k  i s  f i l e d  w i t h  t h e  

S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y ,  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  i n  

s e c t i o n  1 0 6  o f  s a i d  T i t l e  1 5 ,  u n l e s s  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  

t h e  o w n e r  o f  s u c h  t r a d e m a r k  i s  p r o d u c e d  a t  t h e  t i m e  o f  

m a k i n g  e n t r y .  ( 1 9  u s e  ร 1 5 2 6  ( a ) )

7 C o g g i o  อ . ,  B r i a n ,  G o r d o n  J e n n i f e r ,  a n d  C o r u z z i  

A .  L a u r a .  T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  G r a y  G o o d s ,

T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  75  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 8 5 ) :  4 5 0
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บ . ร .  C u s t o m s  S e r v i c e  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n c r  

I m p o r t a t i o n  o f  T r a d e m a r k  M e r c h a n d i s e .

S e c t i o n  1 3 3 . 2 1  R e s t r i c t i o n  o n  i m p o r t a t i o n  o f  a r t i c l e s  

b e a r i n g  r e c o r d e d  t r a d e m a r k s  a n d  t r a d e  n a m e s .

( a )  C o p y i n g  o r  s i m u l a t i n g  m a r k s  o r  n a m e s .  A r t i c l e s  o f  

f o r e i g n  o r  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e  b e a r i n g  a m a r k  o r  nam e 

c o p y i n g  o r  s i m u l a t i n g  a r e c o r d e d  t r a d e m a r k  o r  t r a d e  

n a m e  s h a l l  b e  d e n i e d  e n t r y  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  

f o r f e i t u r e  a s  p r o h i b i t e d  i m p o r t a t i o n s .  A  " c o p y i n g  o r  

s i m u l a t i n g "  m a r k  o r  nam e  i s  a n  a c t u a l  c o u n t e r f e i t  o f  

t h e  r e c o r d e d  m a r k  o r  n a m e  o r  i s  o n e  w h i c h  s o  r e s e m b l e s  

i t  a s  t o  b e  l i k e l y  t o  c a u s e  t h e  p u b l i c  t o  a s s o c i a t e  t h e  

c o p y i n g  o r  s i m u l a t i n g  m a r k  w i t h  t h e  r e c o r d e d  m a r k  o r  

n a m e .

( b )  I d e n t i c a l  t r a d e m a r k .  F o r e i g n - m a d e  a r t i c l e s  

b e a r i n g  a  t r a d e m a r k  i d e n t i c a l  w i t h  o n e  o w n e d  a n d  

r e c o r d e d  b y  a  c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  a  

c o r p o r a t i o n  o r  a s s o c i a t i o n  c r e a t e d  o r  o r g a n i z e d  w i t h i n  

t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  s e i z u r e  a n d  f o r f e i t u r e  

a s  p r o h i b i t e d  i m p o r t a t i o n s .

( c )  R e s t r i c t i o n s  n o t  a p p l i c a b l e .  T h e  r e s t r i c t i o n s  s e t  

f o r t h  i n  p a r a g r a p h s  (a )  a n d  ( b )  o f  t h i s  s e c t i o n  d o  n o t  

a p p l y  t o  i m p o r t e d  a r t i c l e s  w h e n :

(1 ) B o th  t h e  f o r e i g n  a n d  t h e  บ .ร .  tr a d e m a r k  o r  t r a d e  
nam e a r e  ow n ed  b y  t h e  sam e p e r s o n  o r  b u s i n e s s  e n t i t y ;

(2 ) The f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  tr a d e m a r k  o r  t r a d e  name 
o w n e r s  a r e  p a r e n t  a n d  s u b s i d i a r y  c o m p a n ie s  o r  a r e  
o t h e r w i s e  s u b j e c t  t o  common o w n e r s h ip  o r  c o n t r o l "
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กดแรก V i v i t a r  C o r p .  V . U n i t e d  S t a t e s  8 ข ้อเท ็จจ?งม ีว ่าบร ิษ ัท  

V i v i t a r  C o r p .  เป ็นบร ิษ ัทอเมร ิก ันช ันนำซ ึ ่งผล ิตอ ุปกรณ ์ในการถ ่ายภาพ ส ินค ้าของ 

บร ิษ ัทส ่วนใหญ ่ ผล ิตในประเทศญ ี ่ผ ู ้นและในต ่างประเทศ โด ย ม ก 1รกำหนดแผนการจำหน,ไข 

สินค้าว่า บร ิษ ัทแม ่ V i v i t a r  C o r p  . ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาเป ็นผ ู ้จำหน ่ายส ินค ้าในตลาด 

ประเทศอเมร ิกา และบร ิษ ัทในเคร ือในต ่างประเทศ จำหน ่ายส ินค ้าในตลาดต ่างประเทศ ส ินค้าของ 

บร ิษ ัท V i v i t a r  C o r p .  ท ี ่จำหน ่ายใใเประเทศสหร ัฐอเมร ิกา ถ ูกต ีโดยสินค้าท ี ่พ ่อค้ารายอื ่น 

นำเข ้าจากตลาดในต่างประเทศ ซึ ่งขายในราคาที ่ถ ูกกว่า เหต ุท ี ่ส ินค ้าของบร ิษ ัท ฯ ม ่รากาส ูงกว่า 

ฌองจากต ้องบวกรวมค ่าใช ้จ ่ายในการโฆษณาส ินค ้า และค'ไใช้จ, ไขในการส่งเสริมการตลาด บรษ ัท 

V i v i t a r  C o r p .  ไม'สไมรถขัดขวางการนำเข้ไสินค้าที ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกัน ของ 

ผ ู ้นำเข ้าจากต่างประเทศไค ้ เพราะกฎศ ุลกากร ม ่ผลยกเว ้นการนำเข ้ไซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ืองหมาย 

การค้าเดียวกันของผู ้นำเข้าซ้อน ว ่าไม'เป็นกวามผด โจทก ํจ ึงฟ ้องร ัฐบาลสหรัฐให ้พ ิจารณายกเล ิก 

กฎของศ ุลกากรท ี ่ม ่ผลเป ็นการยกเว ้นกวามร ันผด และม่ผถยกเว ้นการนำเข ้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่อง 

หมายการค ้าเด ียวก ันตามมาตรา 5 2 6  แห่งกฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากร โดยยกเหต ุผลประกอบ 

กำฟ้องว่า มาตรา 5 2 6  ให ้ส ิทธ ิโดยเด ็ดขาดแก่บร ิษ ัทอเมร ิก ันท ี ่เป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้า 

จดทะเบ ียนในสหร ัฐ  ท ี ่จะขอให้เจ ้าหน้าที ่ศ ุลกากรห้ามการนำเข ้าส ินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้า 

V i v i t a r  ของตน ซ ึ ่งผล ิตจากต ่างประเทศและกฎศ ุลกากรด ังกล ่าว ท ี ่บ ีผลเท ่าก ับเป ็นการ 

ยกเว ้นความผดของผู ้นำเข ้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวก ัน เนอใจากการ 

นำเข ้าซ้อนสินค้าที ่ใช้เคร ื ่องห}ไายการค้าเดียวกันนั ้น ไม ่ไต ้ร ิบความราเยอมจากเจ ้าของเครื ่อง 8

8 H ahm  H e o n . G r a y  M a r k e t  G o o d s :  H a s  a R e s o l u t i o n  

b e e n  F o u n d ? ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t  81  ( J a n u a r y - F e b r u a r y  

1 9 9 1 )  ะ 6 5 - 7 1  V i v i t a r  C o r p .  V  U n i t e d  S t a t e s ,  5 9 3  F S u p p  

4 2 0  ( C I T  1 9 8 4 ) ,  a f f d  7 6 1  F . 2 n d  1 5 5 2 ,  1 5 5 5 ,  2 2 5  USPQ 9 9 0  

( CAFC 1 9 8 5 ) ,  c e r t  d e n i e d  74  US 1 0 5 5 ( 1 9 8 5 )
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หมายการท ้าชาวอเมร ิก ันหร ือจากบร ิษ ัทอเมร ิก ัน ร ัฐบาลต่อท้ว ่า มาตรา 5 2 6  ออกมาโดยสภา 

(เมอป ี พ.ศ.2 4 7 3 )  เพ ื ่อแท ้ไขกำพิพาษาของศาลอุทธรณ์ในคดี A . B o u r j o i s  & C o . V . 
K a t z e ^ อน ุญาตให ้ม ีการนำเข ้าซ ้อนสินท ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการท ้าเด ียวก ันจากนอกประเทศ 

และต ่อท ้ว ่าการด ีความของเจ ้าหน้าท ี ่ ข ้อจำกัดมาตรา 5 2 6  ม ีมาเป ็น เวลานานจนเป ็นบรรท ัดฐาน 

ในคดีน ี ่ ศาลอุทธรณ์ไม,ไท ้พพากบาเด ็ดขาดลงไปว่า กฎศ ุลกากรเป ็นโมฆะหร ือผ ังม ีผลบ ังค ับใช ้ 

แต ่กลับพ ิพากษาว ่า ในกรณีท ี ่การนำเข้าซ ้อนสินท้าที ่ใช ้เคร ื ่องหมายการท้าเด ียวกันนน ม ีความ 

ความซ ับซ ้อน เจ ้าหน ้าท ี ่ศ ุลกากรอาจงดที ่จะใช ้บ ังค ับข้อยกเว ้นด ังกล่าว เพ ื ่อปล่อยให้ค ู ่กรณีนำคดี 

ข ึ ้นส ู ่ศาลการท ้าระหว ่างประเทศเพ ื ่อพ ิจารณา

กำพ ิพากษาของศาลอุทธรณ์ท ี ่ไม ่ช ี ้ขาดลงไปว ่า กฎศ ุลการลำดับที่ 1 3 3 . 2 1  ที ่มีผล 

ยกเว ้นการกระทำความผ ิดตามมาตร1 5 2 6  แห ่งกฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากรเป ็นโมฆะหร ือไม ่ ทำให้ 

เจ ้าของเครื ่องหมายการท้า ท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ์เก ี ่ยวข้องก ับผ ู ้ใช ้เคร ื ่องหมายการท้าเค ียวก ันบ ัน ใน 

ในต ่างประเทศ ผ ังกงต ้องประสบปญทาจากการท ี ่เจ ้าหน ้าท ี ่ศ ุลกากรใช ้กฎดังกล ่าวต ีความและ 

ให ้มีการนำเข ้าซ ้อนสินท้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการท้าเด ียวกันไต้ โดยที ่เจ้าของเครื ่องหมายการท้า 

ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาไม ่อาจข ัดขวาง กไรนำเข้าส ินท้าที ่ใช้เครื ่องหมายการท้าเดียวกันกับเครื ่อง 

หมายการท ้าของตนท ี ่มาจากต ่างประเทศไต ้

คด ีท ีสอง ไต้แก'คดี O l y m p u s  C o r p .  V . บ ท ! t e d  S t a t e s  9 ซึงข้อเท็จจริง 

ในคด ีเหม ือนก ับข ้อเท ็จจร ิงในคด ี V i v i t a r  C o r p .  V . U n i t e d  S t a t e s  คดีแรก 

ค ือบร ิษ ัท O ly m p u s  C o r p .  เป ็นบร ิษ ัทช ั ้นนำซึ ๋งผล ิตอ ุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ส ินท ้าท ี ่ต ัวแทน 

จำไ!น ่ายส ินท ้าของบริษ ัท ฯ จำหน'าย ถ ูกส ินท ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการท้าเด ียวกันจากต่างประเทศ 

ที่ผู้ 'นำเข้า นำเข ้ามาในประเทศสหรัฐอเมร ิกาขายแข่งในราคาที ่ต ํ ่ากว ่า โดยผู ้นำเข้าขาขสิใเท้าที ่นำเข้า 

ซ้อนไf นให้แก'ผู ้ท้าปลีก ( N a t i o n a l  r e t a i l e r s )  K .  M a r t  C o r p o r a t i o n

9 เรื ่องเดียวกัน หน้า 6 8 ( 6 2 7  F S u p p  9 1 1 ,  2 2 7  USPQ 1 0 0 3

(EDNY 1 9 8 5 ) ,  a f f d  7 9 2  F 2 n d  3 1 5 ,  2 3 0  USPQ 7 0 1  (DC DC 1 9 8 4 )



และร้านขายลด ( D i s c o u n t  h o u s e )  คือบริษ ัท 4 7 t h  s t r e e t  P h o t o  ซึงบริษัท 

ด ังกล ่าวท ังสองบริษ ัท ไค ้ร ้องสอดเข ้ามาในคด ี คดีใใ ศาลอุทธรณ ์พพากษาว่า การดีความของ 

เข ้าหน ้าท ี่ศ ุลกากร ไม ่เป ็นการจำก ัดความคุ้มกรองท ี่เข ้าของเคร ื่องหมายการค ้า ตามมาตรา 5 2 6  

แห'งกฎหมายพิกัดศุลกากร ศาลในคด ีนกไม ่ไค ้พ ิพาษาเด ีดขาดลงไปว ่ากฎศ ุลกากรเป ็นโมฆ ะ  

ห เอไม ่เช ่น เค ียวก ับ ใน คด ีแรก ซ ึ่งผลท ็ก ืคข ้อยกทนท ี่ระบ ุในกฎศ ุลกากรข ังม ีผลใช ้บ ังค ับ ทำให้ขัง 

มีการนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันจากต ่างประเทศไค ้ ค้าเข ้าของเครื่องหมาย 

การค ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกาและเข ้าของเคร ื่องหมายการค ้าในต ่างประเทศม ีความเก ี่ยวข ้อง 

สัมพันธ์กัน

คด ีท ีสาม ไค้แก’คดี C . C O P IA T  V .  U n i t e d  S t a t e s  c .  C O P IA T  10 

เป ็นสมาคมทางการค ้าซ ึ ่งประกอบด ้วยบร ิษ ัทต ่าง ๆ ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาท ี ่ เป ็นเข ้าของ 

เคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา C . C O P IA T  ขนฟ ้องกรมศ ุลกากรและ 

กระทรวงการคล ัง  ค ้างว ่าข ้อยกเว ้นท ี ่กรมศุถกาการใช้ในการพิจารณาอบุญาตการนำเข้า 

ซ ้อนส ินค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค ้าเด ียวก ันจากต ่างประเทศเป ็นโมฆะ เนองจากไม ่สอดคล ้อง 

ก ันมาตรา 5 2 6  แห,งกฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากร และไม ่สอดคล ้องก ับมาตรา 4 2  แห ่งพระราชบัญญัติ 
เครื ่องหมายการค้า ป ี พ.ศ. 2 4 8 9  ศาลอุทธรณ์พ ิพากษาว่า การด ีความของกรมศ ุลการโดยใช ้กฎ 

ด ังกล ่าวไม ่ได!'ช ้ในขณะเด ียวก ันก ับท ี ่มาตรา 5 2 6  มีผลใช้บ ังค ับ แต ่การด ีกวามของกรมศ ุลกากร 

ด ังกล ่าวเป ็นการด ีความท ี ่ใช ้ควบค ู ่ประกอบก ับกฎหมายเคร ื ่องหมายการค ้า ศาลไม ่เห ็นด ้วยท ี ่จะ 

ให้ถือว่า กฎศ ุลกากรด ังกล ่าวเป ็นการใช ้อำาเาจในทางบร ิหารอ ันชอบธรรมของกรมศ ุลกากรในการ
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เรื ่องเดียวกัน หน้า 70  (6 9  C o a l i t i o n  t o  P r e s e r v e  t h e

I n t e g r i t y  o f  A m e r i c a n  T r a d e m a r k s  V. U n i t e d  S t a t e s ,  7 9 0  

F 2 n d  9 0 3 ,  2 2 9  USPQ 6 4 1  (CADC 1 9 8 6 ) ,  r e v g  a n d  r e m d g  5 9 8  F 

S u p p  8 4 4 ,  2 4 4  USPQ 7 0 1  (DC DC 1 9 8 4 )



ดำเมินการใ ห ้เป็นไปตฒบทบ ัญ ญ ัต ิของกฎห ]ภข11เน ืองจากกำพิพากษาอ ุทธรณ ์ใ น คดีท ั ้งสามยัง 

ข ัคแข้งไม ่เป็นไปในทาง เด ียวกัน ศาลฎีกาจึงอใ,เญาต ให ม้ ีการพิจารณากำพิพากษาของ 

ศาลอ ุทธรณ์ใหม ่ 12

การว ินฉ ัยของศาลในเร ื ่องการนำเข ้าซ ้อนสินค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกัน ที ่ต ่างกัน 

ในแต ่ละคด ี ข ึ ้นอย ู ่ก ับทฤษฏีท ี ่ศากนำมาใช้,ในการพิจารณาและ1ข ้อเท ็จจร ิงท ี ่ปรากฎเป ็นสำค ัญ 

จากการศึกษากำพิพากษาในคดีการา]าเข ้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกันใใเประเทศ 

สา»รัฐอเมริกา พบว ่าศาลนำเอาประเด ็นทางการค ้าอ ื ่น ๆ เช ่นก ูดว ิลล ์ ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างเจ ้าของ 

เคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาก ับ เจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้าด ังกล ่าวในต่างประเทศ 

ความยินยอมของเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้าหรือผ ู ้แทนจำหา]าย นอกเหน ือไปจากประเด ็นตามท ี ่  

กฎหมายเครื ่องหมายการค้ากำใ»นดไว ิไนเร ื ่องการจดทะเม ียใเ ความเป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้า 

ทเรส ับสนหลงผดในา»น ่ส  เธารณชนผู ้ซ ือ และการละเม ิดส ิทธ ิใใแคร ื ่องหมายการค ้าของเจ ้าของ 

เคร ื ่องหมายการค ้าเข ้ามาประกอบการพ ิจารณา จ ึงสอดคลองก ับสภาพความเป ็นจร ิงในทางการค ้า 

มากยิ ่งขึ ้น
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11 เรืองเดียวกัน หน้า 7 1  ( K . M a r t  C o r p . V . C a r t i e r  I n c . ,

4 8 6  US 2 8 1 ,  2 8 6 - 8 6 ,  6 USPQ 2 d  ( 1 8 9 7 ) ( 1 9 8 8 ) ,  a f f g .  i n  p a r t  

a n d  r e v g  i n  p a r t  7 9 0  F 2 d  9 0 3 ,  2 2 9  USPQ 6 4 1  (CADC 1 9 8 6 ) )

12 M i c h a e l  L . ,  Z u p p o n e . T h e  G r a y  M a r k e t

C o n t r o v e r s y :  I s  a  R e s o l u t i o n  N e c e s s a r y ? ,  13  B r o o k l y n  

J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  2 7 9  ( 1 9 8 7 ) :  2 9 5



เพ ื่อความเข ้าใจ ขอข ้างถ ึงแผนค ูม ๊การนำเข ้า,ช ้อนส ิใเก ้าท ี่ใช ้เคร ื่องห มายการข ้าเค ียวก ันด ังน ี้ 13
65

ข้อเท ็จจรงของการนำเข ้าช ้อนส ืใเค ้าทใข ้เคร ื่องหมายการข ้าเค ียวก ัน

ประเทศที่ 1
(ท ี่มการผลิต/นำส ินค ้าส ่ตถ เด)

ประเทศที่ 2
(ท ึ่มการกระจาย/ขายส ินค ้า)

การกวนกุม ?

ผ้ผลิต
(เข ้เของส ินค ้า)

(ก)

ส ินค ้าท ึ่ผ ู้ผล ิตส ่งให ้ (1 )  J 
ผู้จ ัดจำหน่ายท ี่ไค ้ร ับอน ุญ เต

ส ินค ้าจร ิงท ี่จำหน ่ายโดย (2 )  

ผู้จำหน ่ายท ึ่ไม ่ไค ้ร ับอา{ญาต่

ผู้จำน'าผที่ไค้รับอนุญาต 

(ข)

ความยินยอมจเทผู้ผล ิต (ให ้ผล ิตส ินค ้า)?
-ผู้จํ เหน่ายที่ไม"ไค้ริบอนุญาต 

(ค) 13

1 3 H e l f c o t t :  G e n u i n e  U n a u t h o r i z e d  G o o d s ,  ( 1 9 8 6 )  3

Eu r o p e  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R e v i e w  3 ( M a r c h  1 9 8 6 ) :  7 0 - 7 3



ในการนำเข้าซ ้อนใภ! อใจจำต ้องพจารณาถ ึงกวามส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง ผู ้ผลิต/เข้าของสินต้า 

(ก) และ ผู ้จำทน, )ขที ่ไต ้ร ับอนุญาต (ข) โดยดูว่าทั ้ง (ท) และ (ข) ม ีกวามเก ี ่ยวข ้องส ัมพ ันธ ์ก ัน 

เป ็นต ้น ม ีการควบก ุม  ( C o n t r o l )  หร ือม ีส ่วนร,วมเป ็นหน ึ ๋งเค ียวก ันหร ือไม,อย่างไร 

( p a r t s  o f  com m on  e n t i t y )  หร ือม ีการตกลงอ ืนใดระหว ่างก ันในระยะห'าง ( A r m ' s  

l e n g h t  a r r a n g e m e n t )  หร ือไม ่รวมท ังอาจต ้องพจารถทฅวามส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง (ก) และ 

(ค) ในเร ื ่องความย ินยอม ( C o n s e n t )  เช่า! ส ินค้า (2 ) เป ็นส ินค ้าท ี ่น ํใส ่ตลาด 

โดยไต้ร ับกวามยินยอมอย่างถ ูกต ้องจากผู ้ผล ิต/เข ้าของส ินค ้า (ก) หร ือไม ่ ถ ้าหากเป็นสิใ!ค้า 

ท ี ่นำส ่ท ้องตลาดโดยไต ้ร ันกวามย ินยอม จากผู ้ผลิต/เข้าของสินค้า (ก) อย่างถูกต้อง ก ็หมายความ 

เท่ากับว่าผู ้ผลิต/เข้าของสินค้า (ก) ม ีกวามเก ี ่ยวข้องก ับผ ู ้จำหน่ายที ่ไม ่ไต ้ร ับอนุญาต (ค)

ในแง ่กฎใ!มายผลของการคำเน ํใ!กค ีนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเค ียวก ัน  

พอเปรียบเป ็นสมการไต ้ด ังน
สมการท ี ่  1 สมการท ี ่  2

ถ้า (ก) ะะะ (ข) (ม ีการกวนก ุม) ถ้า (ก) ธ์ (ข) (ไม ่ม ีการควบก ุม)

และถ ้า (ก) = (ก) (ม ีความย ินยอม) หรือถ้า (ก) ร ั (ก) (ไม ่ม ีความย ินยอม)

ดังน้า! (ข) = (ก) และ (ก) ชา!ะ ดังนับ (ข) ร ั (ค) และ (ข) ชนะ
หมายความว ่า ถ้า (ก) ม ีการควบก ุมหร ือม ีกวามส ัมพ ันธ ์ก ับ  (ข) อย่างใดอย่างหนง 

ตามที ่กล ่าวไว ้ข ้างต ้นและ (ก) ให้ควาใเยินยอมแก' (ค) ในการกระจายส ินค ้าของตน ถือว่า 

สถานภาพในทางกฎา!มายของ (ข) และ (ค) เท่าเทียมกัน หาก (ข) ซ ึ ่งเป ็นผ ู ้ไต ้ร ับอนุญาตให้ 

จำหน่ายสินค้าของเข้าของผู ้ผลิตสิใ!ค้า (ก) คำเน ินคค ีเพอขัดขวางห ้ามม ีให ้ (ค) จำหใ!'าขหรือ 

กระจายส ินค ้าของ (ก) หร ือเร ียกค่าเส ียหายทางแพ่งจากการที ่ (ค) นำเข ้าซ ้อนสินค ้าของ (ก)

ในประเทศท ี่ (2 )  ค ือประเทศท ี่ม ีการจำหน ่ายส ินค ้าแต ้ว ย ่อมไม ่ถ ือว ่า (ค) กระทำความผิด 

และ (ค) จะชนะคดี
แต ่หากเป ็นกรฌ ีท ี่ (ก) ไม ่ไต ้ควบก ุม (ข) หรือไม'ไต ้ม ีความสัมพ ันธ์ในแง'ใดๆ กับ (ข)

หรือ (ก) ไม ่ไต ้ให ้ความยินยอมแก' (ก) สำหร ับการขายหรือกระจายส ินค ้าของตนในประเทศท ี่ (2)  

ดังพัน สถานภาพในทางกฎหมายของ (ข) และ (ก) จะไม,ท ัดเท ียมก ันและไม ่ถ ือว ่าเก ี่ยวข ้องก ัน  

หากม ีการนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเค ียวก ันเพ ื่อนำไปจำหน ่ายในประเทศท ี่ (2 )
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โดย (ก) แกะ (ข) ซ ึ ่งเป ็นผ ู ้ขำหน่ายสินค ้)ชน่ดเด ียวก ันใ)นอย่ก ่อน ดำเน ่นคด ีเพ ื ่อห ้ามม ่ให ้ (ค) 

จำหน ่ายหร ือกระจายส ินค ้าของเจ ้าของส ินค ้า (ก) หรือฟ้องจ ้องเร ียกค่าเส ียหายทางแพ่งจากการที ่ 

(ค) น ํใเข ้าซ ้อนสินค้าของ (ก) ในประเทศท ี ่  (2 ) (ข) ย ่อมเป ็นผ ู ้ชนะในคด ีด ังกล ่าว

ประเด ็นเร ื ่องท ไรควบกุม แกะาเระเด็ใ)เร ื ่องความย่นยอมเป็นประเด็ใ)ซ ึ ่งศาลนำเข้า)เา 

ประกอบในการพจารณาการนำเข ้าซ ้อนสินค ้าในกรณีของส ิใ)ค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค ้าเด ียว 

กัน ใใ)กรณีบริษ ัทซึ ่งทำการค้าข้ามชาติ ผล ิตส ินค ้าในประเทศหนง แก้วขำหน'ายสินค้าในอีก 

ประเทศหน ง และมช ่องทารกระจายสิใ)ค ้ใ ( D i s t r i b u t i o n  C h a n n e l s )  ไปท ั ่วโลก 

บร ิษ ัทข ้ามชาติด ังกล ่าวจะวางแผนในเร ื ่องด ัวส ิใ)ค ้าและกใรตลาดใใ)ระด ับระใใว ่างประเทศ 

เพ ื ่อใช ้เขตแดนของแต ่ประเทศ ( N a t i o n a l  B o u n d a r i e s )  เพ ื ่มประโยชน ์ในทาง 

การค ้าแก'บร ิษ ัทของตนให้มากที ่ส ุด

ศาลในหลายประเทศม ัก}ไแนวโน ้มท ี ่จะ ไม,ใท้มการนำเข้าซ้อนสิใ)ค้าที ่ใช ้เครื ่องห}:ใย 

การค ้าเด ียวก ันน ั ้นจากใ)อกประเทศ หากศาลพบว ่ามการควบค ุม  ( C o n t r o l  

R e l a t i o n s h i p )  ระหว ่างบร ิษ ัทผ ู ้ผล ิต/บร ิษ ัทท ี ่เป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้า (ก) และ 

ผ ู ้จำหน่ายส ินค ้าท ี ่ไค ้ร ับอนุญาต (ข) ตามสมการท ี ่แสดงข ้างค ้น เพราะศาลจะถ ือว ่า (ก) และ (ข) 

เป ็นหนงเด ียวก ันท ั ่งในแง ่ของการผล ิต และการจำหน ่ายส ิใ)ค ้าและศาลจะไม ่อน ุญาตให ้ (ข)

นำกฎหมายเคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศท ี ่ม ีการนำเข ้า (2 ) เป ็นข ้อต ่อส ัพ ื ่ยปกฟ ้องผลประโยชน ์ 

ในทางการค ้าของตน จากการนำเข ้ใซ ้อนสินค้ใที ่ใช ้เคร ื ่องใ!มายการค้าเด ียวกันจากต่างประเทศ 

แต ่หากเป ็นกรณ ีท ี ่ศาลพบว ่า (ก) และ (ข) ม ีส ัมพ ันจภาพระหว ่างก ันในระยะห ่าง ( A r m '  ร -  

l e n g t h  a r r a n g e m e n t )  เช่น ส ัมพ ันธ ์ก ันโดยม ีส ัญญาอน ุญาตให ้โช ้ส ิท? ( L i c e n s e  

A g r e e m e n t ) ,  ม ีข ้อตกลงระหว ่างก ัน  ( C o n t r a c t u a l  R e l a t i o n s h i p )

ในการโฆษณ)ก ูดว ิถล ์ของเคร ื ่องหมายการค ้าในประเทศท ี ่  2 ( L o c a l  G o o d w i l l )

ศาลจะไม'ถ ือว่า (ท) เท ี ่ยวข้องกับ (ข) และจะห้ามม่ให ้ม ีการนำเข้าซ ้อนสิใ)ค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมาย 

การค้าเดียวกันโดยผู ้ใ))เข้ารายอื ่น (ก) แต ่ถ ้าเป ็นกรณีท ี ่การนำส ินค ้าส ู ่ตลาด ( p r o d u c t  

i n t r o d u c t i o n )  ของบร ิษ ัทท ี ่ประทอบธ ุรก ัจข ้ามชาต ิ ( I n t e r n a t i o n a l  e n t i t y )  

ซ ึ ่งม ีการวางแผนในระด ับสากล ศาลจะถือว ่า ส ินค ้าท ี ่ถ ูกนำเข ้าซ ้อนข้ใมพรมแดนทั ่ใ) เป ็นสินค ้าท ี ่ 

ไค ้ร ับความย ่นขอมจากบร ิษ ัท และไ)]ห ้)มกใรนำเข ้เซ ้อใ)ส ันค ้ใท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค ้าเด ียวก ันบ ัน
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แต ่ในกรณ ีกล ับก ัน ถ ้าการท ี ่ส ินถ ้าท ี ่ถ ูกนำเข ้าซ ้อนไหลผ ่านเส ันพรมแดนโดยไม ่ไต ้เป ็นผลเน ื ่องมา 

จากการวางแผนทางถ ้านการตลาดในระด ับระหว ่างประเทศโดยบร ิษ ัทข ้ามชาต ิ

( I n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  d e c i s i o n  b y  i n t e r n a t i o n a l  e n t i t y )

ศ)ลจะไม,อน ุญ1ตให ้ม ีการนำเข ้าซ ้อนส ินถ ้) โดยพจารณาตามกฎหมายเคร ื ่องหมายการถ้า

ในประเทศที ่ม ีการนำเข ้าซ ้อนสินถ ้าท ี ่ใข ้เคร ื ่องหมายการถ้าเค ียวก ัน หากนำเอาสมการข้างถ ้น 

มาเท ียบก ับคด ีการนำเข ้าซ ้อนส ินถ ้าท ี ่ใข ้เคร ื ่องหมายการถ ้าเด ียวก ันในประเทศสหร ัฐอเมร ิการ 

จะพบว ่า ข ้อ!ท ีจจร ิงในคด ีเป ็นม ักไปตามสมการ แห้ว ่)ในโทรพ ิจารณาและพ ิพากษาคด ีของศาล 

ศาลอาจใข้เหตุผลใใเการพิจารณาคดี แตกต ่างก ันออกไป ซ ึ ่งทำให ้ผลของคดีม ีท ั ้งท ี ่เป ็นตรงตาม 

สมการและท ี ่ต ่างไปจากท ี ่สมการระบ ุไว ้ยกต ัวอย ่าง  เช่นในคดี A .  B o u r j o i s  & C o .  ,

I n c .  V K a t z e l  ท ี ่กล ่าวถ ึงในตอนต้น

A . B o u r j o i s  & Co (US) เป ็นบร ิษ ัทอเมร ิก ันจดทะเท ียนภายใต ้กฎหมาย 

แห ่งมลร ัฐนวยอร ์ก  (เป ็นบร ิษ ัท  ข คามสมการ) ซ ือเคร ื ่องหมายการถ ้าและส ิทธ ิในเคร ื ่อง 

หมายการถ้า กำว่า " J A V A "  ท ี ่ใซ ้ก ันแป ้งผ ัดหน้ารวมทั ้งส ิทธ ิในการจำหน่ายส ินถ ้าภาย 

ใต ้เคร ื ่องหมายการถ ้าด ังกล ่าวในประเทศอมเร ิกาจากบร ิษ ัท A . B o u r j o i s  W e r t h e i m e r  

& C i e  (เต ิมซอ A .  B o u r j o i s  & C i e )  ในปรเทศฝรั ่งเศสซึ ่งเป ็นเข ้าของและผู ้ผล ิตแป ้ง 

ผัดหน้าภายใต้เคร ื ่องใ!มายการถ้า " J A V A "  (เป ็นบร ิษ ัท  ก ตามสมการ) K a z e l ( จำเลยในคดีนี ้) 

เป ็นบร ิษ ัทขายยารายย่อยใใเมลรัฐน ิวยอร์ก (เป ็นบร ิษ ัท  ก ตามสมการ) นำแป ้ง " J A V A "

ท ี ่ผล ิตและบรรจ ุในประเทศฝร ั ่งเศสเข ้ามาจำหาว ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา ในคดีน ีศาลฎีกา 

ของสหร ัฐ  ไม่อนุญาตให้จำเลขนำเข้าสินถ้าแป้งผัดใ!น ้า " J A V A "  ไต้โดยศาล ให้เหตุผลว่า 

จำเลยไม่ม ีส ิทธ ิจำหน’ ายส ินถ ้าต ังกล ่าวในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา และโจทก ์ไต ้พ ัฒนาชื ่อ เส ียง 

ทางการถ้าของเครื ่องใ!มายการถ้า " J A V A "  เป ็น เอกเทศในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา จนสาธารณชน 

ผู ้ซอทราบว่า ส ินค้าภายใต้เครื ่องหมายการถ้า " J A V A "  ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาเป ็นส ินถ ้าท ี ่ม ี 

ท ี ่มามาจากบร ิษ ัทโจทก ์ หากนำกำพ ิพาบาของศาลในคด ีน ี ้มาว ิเคราะห ์ตามร ูปสมการ ควรท ี ่ศาลจะ 

พ ิจารณาความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่าง ผู ้ผลิต (บร ิษ ัท ก) และ โจทก ์ (บร ิษ ัท ข) ว ่าม ีความสัมพ ันธ ์เก ี ่ยว 

ข ้องในแง'การควบก ุมหร ือม ีส ่วนร ่วม เป ็นทน ื ่ง เค ียวก ันห เอไม ่ และการนำเข ้าซ ้อนสินถ ้าของจำเลย 

(บร ิษ ัท  ก) ไต ้ร ับความยินยอมจากผู ้ผล ิต (บรษ ัท  ก) หร ือไม ่ ในคด ีน ี ้พอจะอน ุมานไต ้ว ่า  ศาลสหร ัฐ 

พ ิจารณาไปในแนวท ี ่ว ่าบร ิษ ัท ก และบร ิษ ัท  ข ไมมกวามส ัมพ ันธ ์ในแง ่การควบก ุมหร ือความเป ็น
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หนึ ่งเด ียวต ่อก ัน และในเร ื ่องความย ินยอม ตาม'ข้อเท็จจริงใม,ปรากฏ'ว ่ามีทารยินยอมที ่แน่ช ัด 

(แม ้ว ่าศาลจะไม ่ไค ้กล ่าว หร ือหย ิบข.กประเด ็นน ี ้ข ั ้นมาพ ิจารณา) การที ่จำเลยซื ้อสินค้ามาจาก 

ผู ้ผลิตอย่างถูกต้อง จะถือว ่าจำเลยไค้ร ับความยิใเขอมจากผู ้ผลิต (บร ิษ ัท ก) ในการจำหน่ายส ินค ้า 

ในประเทศท ี ่  2 โดยปริยายไค้หร ือไม, ข ังเป็นเร ื ่องที ่ค ้องพิจารณาต่อไป

โดยที ่บร ิษ ัทผ ู ้ผล ิต (บร ิษ ัท  ก) ไมมความส ัมพ ันธ ์ก ับโจทก ์ (บร ิษ ัท ข) และไม ่ปรากฏว ่า 

ได ีม ้การให ้กวามย ินยอมแก,จำเลย (บร ิษ ัท ก) (โดยบริษ ัทผ ู ้ผล ิต (บร ิษ ัท  ก)) ในการจำหน่าย 

ส ินค ้าในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาอย ่างช ัดแจ ้ง ด ังน ั ้น สถานภาพทางกฎหมายของ โจ ท ก ์(บ ร ิษ ัท  ข) 

กับ จำเลยผู ้นำเข้า (บร ิษ ัท ก) ตามสมการจ ึงไม ่ท ัดเท ียมก ัน ผลค ือโจทก ์ (บร ิษ ัท ข) เปีใเผู ้ชใเะ 

ตรงตามสมการท ี ่  2 ท ี ่แสดงข้างค ้น โจทก์สามารถห้ามม่ให ้จำเลยนำเข้าซ ้อใเแป้งผ ัดหน้า 

" J A V A "  จากประเทศฝร ั ่ง เศสเพ ื ่อจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาไค ้

คำพ ิพากษาในคด ีน ี ้ ม ีความสำค ัญเพราะค ้นกำเน ิดของทฤษฏีเขตแดใเ ท ี ่กล ่าวไว้ใน 

บทที ่ 2 เหต ุผลสำค ัญเบ ื ้องหล ังคำพ ิพาษาของศาลฎ ีกาสหร ัฐ ในเร ื ่องการนำเข้าซ้อนสินค้าท ี ่ใช ้ 

เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกันจากต่างประเทศ'ในคดีน ิ ก ็เพ ื ่อปกป ้องการธ ุรก ิจของบร ิษ ัทอเมร ิก ัใเ 

และของกนอเมร ิก ัน  ม ิให ้ต ้องไค ้ร ับความเส ียหาย

ในคดี B e l l  & H o w e l : M a m iy a  C o .  V M a s e l  S u p p l y  C o 14 

ข้อเท็จจริงม ีว่า บร ิษ ัท  M a m iy a  C a m e ra  C o m p a n y  เป ็นนบร ิษ ัทญีธ ุ ่เนและเป ็นผ ู ้ผล ิต 

กค ้องและอ ุปกรณ ์กล ้อง (บร ิษ ัท ก ตามสมการ) ไค ้ขายสินค ้าของตาเผ ่านทางบริษ ัท J .

O s a w a  & C o .  ซ ื ้งเป ็นบร ิษ ัทญ ี ่ป ่นท ี ่ เป ็นผ ู ้ขายส ่งกล ้องและอ ุปกรณ ์กล ้อง M a m iy a

14 B r i a n ,  D . ,  C o g g i o ,  J e n n i f e r  G o r d o n  a n d  L a u r a ,

A .  C o r u z z i .  T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  G r a y  G o o d s ,  

T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r . 75  ( S e p t e m b e r / ) c t o b e r  1 9 8 5 ) : 4 5 6 - 9  

( 5 4 8  F S u p p  a t  1 0 6 5 ,  1 0 6 7 ,  2 1 5  USPQ a t  8 7 3  a n d  8 7 4 )
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แต่เพียงผู ้เด ียวทั ่วโลก บร ิษ ัท J . O s a w a  & Co ข ไ ย ส ิน ค ้า "M a m iy a "  ให้แก,บร ิษ ัท  BHMC 

(ถ ือเป ีใเบริษ ัท ข ตามสมการ) ซ ึ ่งเป ็นบร ิษ ัทอเมร ิก ันและเป ็นผ ู ้แทนจำหน่ายแต ่เพ ียงผ ู ้เด ียว 

ในประเทศสา*ร ัฐอเมร ิกาและเป ็นบร ิษ ัทย ่อยในเกร ิอบร ิษ ัท  J . O s a w a  & C o .

(โจทก ์ในคด ีน ี ้)โดย J . O s a w a  & C o . ถ ือ 'ผ ู ้นร ้อยถะ93 ในบร ิษ ัท BHMC และ บร ิษ ัท 

M a m iy a  ถ ือผ ู ้นท ี ่ เหล ือ 7% บร ิษ ัท BHMC เป็นผู ้จำหน'ไขสินค้า" M a m i y a "  ในประเทศ 

สหร ัฐอเมร ิกา บร ิษ ัท M a s e l  (จำเลยในคด ีน ี ้และเป ็นบร ิษ ัท  ก ตามสมการ) นำเข้าสินค้า 

" M a m i y a "  โดยซื ้อจากพ ่อค ้าในประเทศฮ ่องกง ซ ึ ่งพ ่อค ้าในฮ่องกงซื ้อส ันค ้า " M a m i y a "  

จากบร ิษ ัท J . O s a w a  J a p a n  อย่างถูกต้อง

คด ีน ี ้ศาลต ้นพ ีพากบาห ้ามาใให ้M a s e l  นำเข ้าซ้อนสินค้า " M a m i y a "  โดยให้เหตุผล 

ว ่า เกดการส ับสนหลาผ ิคโนหม ู ่สาธารถ!ชน จำเลยต ่อส ัว ่าไม ่เก ิดการส ับสนหลงผ ิดในหม ู ่  

สาธารณชนเพราะ BHMC โจทก์เป ีาเส ่วนา!นง ของบร ิษ ัทท ี ่ทำการค ้าระหว ่างประเทศ 

ซึ ่งจำหน'ายสันค้า " M a m i y a "  ในประเด ็นน ี ้ศาลเห ืนว ่าโจทก ์ บร ิษ ัท BHMC (ข) ก ับบร ิษ ัท  

M a m iy a  (ก) ในประเทศญ ี ่ป ่นประกอบก ิจการต ่างก ัน  บร ิษ ัท BHMC (ข) เป ็นผู ้ดำเนํนการ 

ในเร ืองการร ับประก ิน  ( L o c a l  W a r r a n t y )  การบร ิการซ่อม ( L o c a l  R e p a i r  

S e r v i c e s )  ตลอดจนจ ัดดต ั ้งและดำเน ํนธ ุรก ิจค ้วยต ัวเอง แม ้ว ่าบร ิษ ัท BHMC (ข)

อาจม ีส ้มพ ันธภาพในระาาว ่างบรษ ัท ( I n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  C o m p a n ie s )

ก ันบร ิษ ัท M a m iy a  (ก) ก็ตาม

แต ่ในช ั ้นอ ุทธรณ ์ศาลอ ุทธรณ ์พ ีพากบากล ับกำพ ีพากบาของศาลต ้น ให ้ M a s e l  

ชนะคด ีโดยให ้เหต ุผลว ่า ไม ่ม ีความเส ียห ายอัใเไม'สามารถทำให้กลับคืนดีไต้เก ิดขน ผลของ 

กดีนี ้ในศาลชั ้าเต้น ตรงตามสมการท ี ่  2 ค ือโจทก ์บร ิษ ัท  BHMC (ข) ป ีนฝ ่ายชนะคด ี แต่ผล 

ในชั ้นอ ุทธรณ์ ศาลอ ุทธรณ์พ ีพากบากลับให ้จำเลยเป ็นฝ ่ายชนะคดี

ต ัวอย ่างคด ีการนำเข ้าซ ้อนที ่ม ีประเด ็นเร ื ่องการให ้ความย ินยอม ( C o n s e n t )

คือคดี M o n t e  C a r l o  S h i r t  I n c . ,  V D a e w o o  I n t e r n a t i o n a l
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A m e r i c a n )  C o r p  . , ข้อเท็จจริงฝ็ว ่า โจทก์เป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้า MONTE15 

CARLO ไค้'ว่าจ้างบริษ ัท,ในประเทศเกาหล ี'ให ้ผล ิตเส ื ้อเซตแสะอนุญาตให้ไข ้เคร ื ่องหมาย 

การค้า MONTE CARLO ต ิดบนเส ือท ี ่ผล ิต เม ื ่อผล ิตส ินค ้าเสร ็จ บร ิษ ัทใไเประเทศเกาหล ี 

ส ่งส ินค ้ามาให ้โจทก ์ แต ่โจทก ์ปฏ ิเสธไม ่ร ับส ินค ้าด ังกล ่าวเน ื ่องจากส ินค ้ามาถ ึงล ่าข ้าไม ่ท ัน 

จำหน่าย,ในช ่วงเทศกาลคร ิตมาส บร ิษ ัทในประเทศเทาหลีจ ึงขายเส ื ้อเช ิ ้ตด ังกล ่าวแก,บริษ ัทย่อย 

ในเครือ ซงเป ็นบร ิษ ัทจดทะเป ียนก เยใต ้กฎหมายแห ่งประเทศสหร ัฐ  โดยที ่ไม ่ไค ้ร ับอน ุญาต 

จากโจทก ์

ในกรณ น ื ่โจทก ์ M o n t e  C a r l o  S h i r t  I n c  . เป็นทั ้งผู ้ผลิต (บร ิษ ัท  ก ตาม 

สมการ) แสะ เป ็นผ ู ้จำหน ่ายท ี ่ถ ูกต ้องในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา (หร ือบร ิษ ัท  ข ตามสมการ) ด้วย 

เม ื ่อบร ิษ ัทในประเทศเกาหล ีขายเส ือ MONTE c a r l o ! ห ้แก ่บร ิษ ัท D a e w o o  

I n t e r n a t i o n a l  ( A m e r i c a n )  C o r p . ,  บร ิษ ัท D a e w o o  ก ็ขายสินค้าต ่อให้ก ับร ้าน 

ขายถด ( D i s c o u n t  S t o r e )  อ ีกทอดหน ื ่ง  (บร ิษ ัท ค ตาม สมาการ) โจทก์ข ัดขวางโดยฟ้อง 

บร ิษ ัท D a e w o o  I n t e r n a t i o n a l  ( A m e r i c a n )  C o r p .  และร ้านขายลด (บร ิษ ัท ค 

ตามสมการ) ฐานละเม ่ดส ิทธ ิในเคร ื ่องหมายการค ้าและผ ิดส ัญญา แต ่ศาลพ ิพากษาอน ุญาตให ้บร ิษ ัท 

D a e w o o  I n t e r n a t i o n a l  ( A m e r i c a n )  C o r p  . ,  จำเลยใใเคดีท็ (บร ิษ ัท  กตาม 

สมการ) ชนะคด ี โดยให้เห ็นผลว่า ส ินค ้าท ี ่บร ิษ ัทในประเทศเกาหล ีผล ิต  (ให้แก,โจทก ์) เป ็นสินค ้า 

ท ี ่นำเข ้าส ู ่ตลาดของประเทศสหร ัฐอเมร ิกา โดยการย ินยอมของโจทก ์ โดยเหตุท ี ่โจทก ์เป ็นผ ู ้ต ัดส ิน 

ใจนำสินค้าเส ื ้อเชิ ้ต ด ังกล ่าวเข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 16

15 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 6 5 - 6  ( 7 0 7  F 2 d  1 0 5 4 ,  2 1 9  USPQ 5 9 4  (CA

9 1 9 8 3 ) )

16 เรื ่องเดียวกัน หห้า 72

" G o o d s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  " c o n s e n t "  s i n c e  t h e y  a r e  p l a c e d  

o n  t h e  m a r k e t  a s  a r e s u l t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s

d e c i s i o n .
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ในคด ี E l  G r e c o  L e a t h e r  P r o d u c t s  C o .  V S h o e  W o r l d  I n c . 17 

มีประเด ็นการให ้ความยินยอม ( C o n s e n t )  เช ่นก ัน ข ้อเท ็จจร ิงในคด ีน ี้ม ีว ่าโจทก ์เป ็นบร ิษ ัท  

อเมริกัน จำหน ่ายรองเท ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต ้เคร ื่องหมาขการห ้า C A N D IE S  ' ร  

(เป ็นท ั้งบร ิษ ัท ก แคะ ข ตามสมการ) แสะเป ็นเข ้าของเครื่องหมายจดทะเบ ียน C A N D I E S 'ร 

ในประเทศสหรัฐอเมร ิกา โจทก์ว ่าข ้างบริษ ัทในประเทศบราซ ิลผล ิตรองเท ้าส ินห ้าให ้แก'ตนโดยม  ี

เง ื่อนไขว ่าโจทก ์จะร ันการส ่งมอบรองเท ้า ต ่อเม ื่อไห ้ผ ่ทาการ ตรวจสอบแสะม ีใบร ับรองค ุณภาพ  

ท ี่ออกโดยผ ู้ตรวจสอบค ุณ ภาพของส ินห ้เในประเทศบราซ ิลกำก ับ  โจทก์ปฏ ิเสธการร ับมอบส ินห ้า 

จากบริษ ัทในประเทศบราซ ิล เนองจากสินห้าท ี่ตำหาใ และส ินห ้ามาถ ึงข ้ากว ่ากำหนดทำให ้โจทก ์ไม ่ 
สามารถจำหน ่ายไต ้ท ันในช ่วงฤด ูใบไม ้ผล ิ จำเลยเป ็นบร ิษ ัทอเมร ิก ันและเป ็นล ูกห ้าของโจทก  ์

ร ับซ ื้อส ินห ้าท ี่โจทก ์ปฏ ิเสธการร ับมอบต ่อจากบริษ ัทผ ู้ผล ิตในประเทศบราซ ิล โดยไม ่ไห ้ร ับอน ุญาต  

จากโจท ก ์ และนำมาจำหน ่ายในประเทศสหรัฐอเมร ิกา

โจทก ์ฟ ้องศาลขอให ้ระงบการนำเข ้าและการจำหน ่ายรองเท ้าของจำเลย ในประเทศ  

สห ร ัฐอเม ร ิก1 โจทก ์พพากบาให ้จำเลขนำเข ้าและจำหน ่ายรองเท ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกาไห  ้

โดยให ้เหต ุผลว ่า โจทก ์ปฏ ิเสธการส ่งมอบส ินห ้าของบริษ ัทในประเทศบราซ ิล เนองจากสินห้า 

มาถ ึงประเทศสหรัฐอเมริกา ล ่าข ้ากว ่ากำหนดตามส ัญญ าซ ื้อขายท ี่ทำไว ้ ด ังน ี้ถ ือ,ว่า ม ีการให ้ 
ความย ินยอมในการนำส ินห ้าเข ้าส ่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมร ิกา(โดยโจทก ์) แห้ว

17 เรื ่องเดียวกัน หน้า 72

" T h e  C o u r t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  g o o d s  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  

p l a i n t i f f  d u e  t o  l a t e  d e l i v e r y , e f f e c t i v e l y  c o n c l u d i n g  

t h a t  t h e r e  w a s  " c o n s e n t "  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  g o o d s

o n  t h e  m a r k e t .
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4 . 1 . 2  ล ักษณะการนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค ้าเด ียวก ันในประเทศ 

สหร ัฐอฌ ?กา

การนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี ่ใข ้เคร ื ่องหมายการค ้าเด ียวล ันในประเทศสหรัฐอเมร ิกา 

แบ ่งได ้เป ีน 4 ล ักษณะด ังน ี ้ค ือ  18

ล ัก ษ ณ ะท ี ่  1 คือ ผ ู ้ผถ ิตในต ่างประเทศ เป ีนเข ้าของเคร ื ่องทมายการค้าจดทะเบ ียนใน 

ประเทศสหร ัฐอเมร ิกา ให ้ส ิทธ ิแก ่บร ิษ ัทอเมร ิก ันใใเการนำเข ้าและจำหน ่ายส ินค ้าในประเทศ 

สหร ัฐอเมร ิกา และผ ู ้ผล ิตในต ่เงประเทศอใ{พาดให ้บร ิษ ัทในต ่างประเทศรายอ ื ่น  ๆ ขายสินค้า 

ของตใ!ในต ่างประเทศ ( F o r e i g n  l i c e n s o r  o w n s  U n i t e d  S t a t e s

T r a d e m a r k  a n d  d i s t r i b u t e s  g o o d s  i n  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  

a n  e x c l u s i v e  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i b u t o r s )  ผ ู ้ประกอบการรายท 3
ซื ้อส ินค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวก ันน ํน ่ในต่างประเทศและนำเข ้ามาจำหน่ายแข่าก ับส ินค ้าท ี ่ 

ผู ้นำเข้าผู ้จ ัดจำหน่ายอย่างถูกค้อง จำหน่าย,ในประเทศสหร ัฐอฒ ร ิกา

ต ่วอย ่ไงในแองบ ีเช ่นในคด ี N o r m a n  M M o r r i s  C o r p  . ซ ้งโจทก ์ N o r m a n  M 

M o r r i s  C o r p  . * เป็นผู ้ 'จำหน่ายนาฬิกา OMEGA แต่เพผงผู ้เดียว ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกาของ 

บร ิษ ัทผ ู ้ผ ล ิตนพทา O m ega W a t c h  C o m p a n y  ในประเทศสว ิต เซอร ์แลนด ์ซ ึ ่ง เป ็นเข ้าของ 

เคร ื ่องหมายการค ้าจดทะเบ ียน OMEGA ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา ผ ู ้ประกอบการรายท ี ่  3 

ซื ้อนาฬิกา OMEGA จากตลาด!นต ่างประเทศแค ้วนำเข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 

แข ่งกับผู ้จำหน่ายแต่เพียงผู ้เดียว แต ่ส ินค ้าท ี ่ถ ูกนำเข ้าซ ้อนไม่หมายเลขเคร ื ่องและไม่มีใบ

เรื ่องเดียวก่น หห้า 4 5 3 * ( N o r m a n  M . M o r r i s  C o r p .  V . 

W e i n s t e i n ,  4 6 6  F 2 n d  1 3 7 ,  1 4 0 ,  1 7 5 ,  U S P Q 1 3 0 , 1 3 2  (CA 5

1 9 7 2 )



ร ับ ประก ัน  19 20
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ล ัก ษ ณ ะท ี ่  2 คือ ผ ู ้นำเข ้าและผ ู ้จ ํดจำหน ่ายส ินค ้าภายในประเทศสหรัฐอเมร ิกา 

ของผ ู ้ผล ิตในต ่างประเทศ เป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้าอดทะเบ ียนในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา

( U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i b u t o r / L i c e n s e e  o w n s  t h e  U n i t e d  

S t a t e s  T r a d e a m a r k )  20 ผ ู ้ประกอบการรายท ี ่  3 ซ ือส ินค้าที ่ใช้เคร ื ่องหมายการค้า

เด ียวก ันนนจากตลาดในต ่างประเทศ แล ้วนำเช ้ามาจำหน ่ายแข ่งในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 

ต ัวอย ่างในเรองบ ีเช ่นใน กดี B e l l  & H o w e l  : M a m iy a  C o .  V M a s e l  S u p p l y  

Co . ซ ึ ่งไต ้กล ่าวรายละเอ ียดไจ ้ในตอนต้น

ล ัก ษ ณ ะ ท ี ่  3 คือ บร ิษ ัทอเมร ิก ันซ ึ ่งเป ็นเจ ้าของเกร ื ่องหมายการค ้าจดทะเบ ียนใน 

สหร ัฐอเมร ิกาเป ็นส ่วนาเนงขององค ์กรธ ุรก ิจขนาดใหญ ่ ( U n i t e d  S t a t e s  T r a d e m a r k  

o w n e r  i s  p a r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o n g l o m e r a t e )  21 บร ิษ ัทอเมร ิก ัน 

เป ็นผ ู ้ผล ิตและจำหน ่ายส ินค ้าภาย,ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา และเป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้า 

จดทะเบ ียนในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา บร ิษ ัทอเมร ิก ันด ังกล ่าวม ีบร ิษ ัทในเคร ือ  หร ือม ีผ ู ้ร ับอนุญาต 

ให ้ใช ้ส ิทธ ิในต ่างประเทศ ( s u b s i d i a r i e s  o r  l i c e n s e e s  i n  f o r e i g n  

c o u n t r i e s )  เป ็นผู ้ผล ิตส ิใเค ้าใ!ร ือเป ็นผู ้จำหน่ายสินค้าภายใต้เคร ื ่องหมายการค้าจดทะเบียน 

(ในประเทศสหร ัฐ )  ในต ่างประเทศ ผ ู ้ประกลบการรายท ี ่  3 ซ ื ้อส ินค ้าจากตลาดในต่างประเทศแค ้ว

19 เรื ่องเดียวกัน านท้ 4 5 3  ( N o r m a n  M. M o r r i s  C o r p  . V .

W e i n s t e i n ,  4 6 6  F 2 d  1 3 7 ,  1 4 0 ,  1 7 5  USPQ 1 3 0 ,  1 3 2  (CA 5 

1 9 7 2 )

20 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 5 6

21 เรื ่องเดียวกัน ใ!น้า4 6 3 - 4



นำเข ้ามาขายแข่งก ับเจ ้)ของเกร ื ่องหมายการค ้าในประเทศอเมร ิกา ตัวอย่างในเรื ่องนี ้เช่นใใเคดี 

P a r f u m  s t e r n  บร ิษ ัทอเมร ิก ัน  P a r f u m  s t e r n  เป ็นผ ู ้ผล ิตและจำหน ่ายน ี ้าหอมและเป ็น 

เจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้าจดทะเบ ียน OSCAR DE L A  RENTA 22 ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 

ให ้ส ิทธ ิบร ิษ ัทในต ่างประเทศ ผล ิตและจำหน ่ายนำหอมภายใต ้เคร ื ่องหมายการค ้าของตน 

ผ ู ้ประกอบการรายท ี ่  3 ส ั ่งซ ือส ินค ้า OSCAR DE L A  RENTA จากต ่างประเทศ แต้วนำเข้ามา 

จำหน'ไยในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา

ล ัก ษ ณ ะ ท  4 บร ิษ ัทอเมร ิก ันเป ็นเจ ้าของเคร ื ่องหมายการค ้าจดทะเบ ียนในประเทศ 

สหร ัฐอเมร ิกา ว ่าจ ้างบร ิษ ัทในต่างประเทศให้ผลิตส ินค ้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค ้าของตใเ เมื ่อมีการ 

ส ่งมอบส ินค ้า  บร ิษ ัทอเมร ิก ันปฏ ิเสา)ร ับมอบส ินค ้าจากบร ิษ ัทผ ู ้ร ับจ ้างในต ่างประเทศ

( T r a d e m a r k  G o o d s  r e j e c t e d  b y  T r a d e m a r k  o w n e r  u p o n  

d e l i v e r y  f r o m  f o r e i g n  m a n u f  a c t u e r  ) 23 เนองจากคุณภาพไม่ไต ้มาตรฐาน

หร ือการส ่งมอบส ินค ้าล ่าข ้า  ผ ู ้ประกอบการรายท ี ่  ๓  ซ ื ้อส ินค ้าจากผ ู ้ผล ิตในต่างประเทศ แต้วนำ 

เข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา แข่งกับสินค้าท ี ่เจ ้าของผลิต ตัวอย่างเช่นคดี M o n t e

C a r l o  S h i r t  I n c . ,  V D a e w o o  I n t e r n a t i o n a l  ( A m e r i c a n )  C o r p .

ท ี ่กล ่าวถ ึงในตอนต ้น

การนำเข้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใข ้เคร ื ่องหมายการค้าใใเล ักษณะต่าง ๆ ท ี ่กล ่าวมานี เจ้าของ 

เคร ื ่องหมายการค้าและผู ้จ ัคจำหน่ายที ่ถ ูกต้อง ต ้องอาศัยมาตราการทางกฎหมายเพ ื ่อฟ ้องก ัน
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22 เรื ่องเดียวกัน หห้า 4 6 3 - 6  ( P e r f u m s  s t e r n  I n c .  V . U n i t e d  

S t a t e s  C u s t o m  S e r v i c e ,  5 7 5  F S u p p  4 1 6 ,  2 2 3  USPQ 7 (SD F l a  

1 9 8 3 )

23 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 6 5 - 6



การนำเข1ช้อใ เ ส ินกIท ี่ใช ้เคร ื่องนมพการค ้นด ีขวก ัน เป ็น  สำคัญ
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4 . 1 . 3 .  กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการนำเข ้าซ ้อนสินค้าท ี ่ใช ้เคร ื ่องหมายการค้าเด ียวกัน 

ในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา

ในการไเองก ันเแาะขัคขวางการนำเข ้าซ ้อนสินค ้าท ี ่ใข ้เคร ื ่องหมายการคนดียวก ันจาก 

ภายนอกประเทศ มให ้เช ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา กฎหมายที ่ใช้ใใแรื ่องนี ้ไค ้แก,

1 .  กฎหมายเคร ื ่องหมายการค้า ( L a n h a m  A c t )  ม า ต ร า 32  แสะ 4 3  24

2 .  กฎหมายเครื ่องหมายการค้า ( L a n h a m  A c t )  มาตรา 4 2  25

3 .  กฎหมายพ ิก ัด ฎ ลกากร ( T a r i f f  A c t )  มาตรา 5 2 6  26

4 .  กฎหมายพิก ัดศ ุถการ ( T a r i f f  A c t )  มาตรา 3 3 7  ( a )  27 

และ 5 .  กฎศุสกากร ข้อ 19  ลำดับที ่ 1 3 3 . 2 1  28

4 . 1 . 3 . 1 .  ก ฎ ห ม าย เค ร ื่อ ง ห ม าย ก าร ค ้าม าต ร า  3 2  แ ล ะ ม าต ร า  4 3

มาตรา 32  แห ่งพระราชบัญญัต ิเคร ื ่องหมายการค ้า ( T h e  L a n h a m  A c t  o f  

1 9 4 6  a s  a m e n d e d ) 29^ * สิทธ ิแก ่เจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้า ท ี ่จะดำเนำ!คดีและเร ียกค่า 

เส ียหายในทางแพ่ง จากผู ้ท ี ่ใช้เครื ่องหมายการค้าชื ่อทางการค้า ท ี ่ลอกเล ียนเครื ่องหมายการค้า 

ของเจ้าของเครื ่องหมายการค้า ซ ึ ่งจะก ่อให ้เก ิดการส ับสนหลงผ ิดในหม ู ่สาธารณชน รวมถึง 

การทำซา การใเถอม หรือ เล ียนสลาก ใ!'อบรรจุและกำโฆผณาในทางการค้าซ ึ ่งเก ี ่ยวข้อง 

ก ับการขายหร ือเสนอขายส ินค ้าน ันๆ ซ ึ ่งอาจก ่อให ้เก ิดการส ับสนปลงผ ิดต ่อสาธารณชน 

เจ ้าของเคร ื ่องหมายการค้าสามารถยื ่นกำร ้องต ่อศาลขอให ้ศ)ถมกำส ั ่งผดส ิใเค ้าท ี ่ละเมคสิทธ ิใใ! 

เคร ื ่องหมายการค้าของเจ ้าของไค ้ตามมาตรา 34  ( d ) 30

มาตรา 4 2  แห ่งพระราชบัญญัต ิเคร ื ่องหมายการค ้า ห้ามการนำเข้าสิใ!ค้าที ่ใช้ 

เคร ื ่องหมายการค้าอ ันเป ีนเท ็จ หร ือท ี ่ใช ้เคร ื ่องนจะก ่อให ้เก ิดการส ับสใ!หลงผ ิด 

ในหมู ่สาธารณชนผู ้ซ ื ้อในเร ื ่องค ุณภาพ แหล ่งกำฌด ความเป ็นเจ ้าของของส ินค ้า และให ้ส ิทธ ิ
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แก ่ผ ู ้เส ียหายในการดำเน ้นดกีและเร ียกร ัองค ่าเส ียหายในทางแพ่งฉากผู ้ละเม ิด บาตรานี ้ค ุ ้มกรอง 

ส ืทธของผู ้เส ียห 1ขใใเกรณีที ่เกร ื ่องาเมายการก้าที ่ถ ูกละเมิดบันเป็น เกร ื ่องหมายการก้าท ี ่ไม ่ไก ้ 

จดทะเบ ียนในประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 31 * 25 26 27 28 29

C o g g i o ,  D . ,  B r i a n ,  G o r d o n  J e n n i f e r  a n d  C o r u z z i ,  

A .  L a u r a .  T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  

G r a y  G o o d s ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r , 75  ( S e p t e m b e r / O c t o b e r

1 9 8 5 )  ะ 4 3 8 - 4 4 0

25 เร ื ่องเคียวกัน าเน้า 4 3 8

26 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 4 1

27 เรื ่องเด ียวกัน า»น้า 4 4 3

28 V i n c e n t ,  N . ,  P a l l a d i n o .  G r a y  G o o d s :  T h e  U n i t e d  

S t a t e s  T r a d e m a r k  O w n e r s '  v i e w ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r . 79 

( M a r c h - A p r i l  1 9 8 9 )  ะ 2 0 2

2 9 T r a d e m a r k  A c t  o f  1 9 4 6  a s  a m e n d e d  , U STA T L  1 1 8 9  

p a g e  2 3 7 ,  2 4 0 - 2 4 2

" S e c t i o n  32  ( 1 )  A n y  p e r s o n  w h o  s h a l l ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  

o f  t h e  r e g i s t r a n t -

(a )  u s e  i n  c o m m e r c e  a n y  r e p r o d u c t i o n ,  c o u n t e r f e i t ,  c o p y  

o r  c o l o r a b l e  i m i t a t i o n  o f  a  r e g i s t e r e d  m a r k  i n  c o n n e c t i o n  

w i t h  t h e  s a l e ,  o f f e r i n g  f o r  s a l e ,  d i s t r i b u t i o n ,  o r  

a d v e r t i s i n g  o f  a n y  g o o d s  o r  s e r v i c e s  o n  o r  i n  c o n n e c t i o n  

w i t h  w h i c h  s u c h  u s e  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  c o n f u s i o n ,  o r  t o  

c a u s e  m i s t a k e ,  o r  t o  d e c e i v e ;  o r
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(๖ )  r e p r o d u c e ,  c o u n t e r f e i t ,  c o p y  o r  c o l o r a b l y  i m i t a t e  a 

r e g i s t e r e d  m a r k  a n d  a p p l y  s u c h  r e p r o d u c t i o n ,  c o u n t e r f e i t ,  

c o p y  o r  c o l o r a b l e  i m i t a t i o n  t o  l a b e l s ,  s i g n s ,  p r i n t s ,  

p a c k a g e s ,  w r a p p e r s ,  r e c e p t a c l e s  o r  a d v e r t i s e m e n t  i n t e n d e d  

t o  b e  u s e d  i n  c o m m e r c e  u p o n  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  

s a l e ,  o f f e r i n g  f o r  s a l e ,  d i s t r i b u t i o n ,  o r  a d v e r t i s i n g  o f  

g o o d s  o r  s e r v i c e s  o n  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i c h  s u c h  u s e  

i s  l i k e l y  t o  c a u s e  c o n f u s i o n ,  o r  t o  c a u s e  m i s t a k e ,  o r  t o  

d e c e i v e ,

s h a l l  b e  l i a b l e  i n  a  c i v i l  a c t i o n  b y  t h e  r e g i s t r a n t  f o r  

t h e  r e m e d i e s  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d .  U n d e r  s u b s e c t i o n  (b )  

h e r e o f ,  t h e  r e g i s t r a n t  s h a l l  n o t  b e  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  

p r o f i t  o r  d a m a g e s  u n l e s s  t h e  a c t s  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  

w i t h  k n o w l e d g e  t h a t  s u c h  i m i t a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  

t o  c a u s e  c o n f u s i o n ,  o r  t o  c a u s e  m i s t a k e ,  o r  t o  d e c e i v e . "  30

30 เร ื ่องเดียวกิน หน้า 2 4 1

" S e c t i o n  3 4  ( d )  I n  c a s e  o f  a  c i v i l  a c t i o n  a r i s i n g  u n d e r  

s e c t i o n  32  ( 1 )  ( a )  o f  t h e  i s  A c t  ( 1 5  u . s . c .  1 1 1 4 )  o r  . . . 

w i t h  r e s p e c t  t o  a  v i p l a t i o n  t h a t  c o n s i s t s  o f  u s i n g  a 

c o u n t e r f e i t  m a r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s a l e ,  o f f e r i n g  

f o r  s a l e ,  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s ,  t h e  c o u r t  

m a y ,  u p o n  e x  p a r t e  a p p l i c a t i o n ,  g r a n t  a n  o r d e r  u n d e r  

s u b s e c t i o n  ( a )  o f  t h i s  s e c t i o n  p u r s u a n t  t o  t h i s  

s u b s e c t i o n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  s e i z u r e  o f  g o o d s  a n d  

c o u n t e r f e i t  m a r k s  i n v o l v e d  i n  s u c h  v i o l a t i o n  a n d  t h e  

m e a n s  o f  m a k i n g  s u c h  m a r k s ,  a n d  r e c o r d s  d o c u m e n t i n g  t h e
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m a n u f a c t u r e ,  s a l e ,  o r  r e c e i p t  o f  t h i n g s  i n v o l v e d  i n  s u c h  

v i o l a t i o n ."
31 B r i a n ,  D . ,  C o g g i o ,  J e n n i f e r  G o r d o n  a n d  L a u r a  A .  

C o r u z z i .  T h e  H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  G r a y  G o o d s ,
T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  7 5  ( S e p t e m b e r / O c t o b e r  1 9 8 5 )  ะ 4 3 9 -  

4 4 0

"S e c t i o n  4 3  ( a )  A n y  p e r s o n  w h o , o n  o r  i n  c o n n e c t i o i n  w i t h  

a n y  g o o d s  o r  s e r v i c e s ,  o r  a n y  c o n t a i n e r  f o r  g o o d s  u s e s  i n  

c o m m e r c e  a n y  w o r d ,  t e r m ,  n a m e , s y m b o l ,  o r  d e v i c e ,  o r  a n y  

c o m b i n a t i o n  t h e r e o f ,  o r  a n y  f a l s e  d e s i g n a t i o n  o f  o r i g i n ,  

f a l s e  o r  m i s l e a d i n g  d e s c r i p t i o n  o f  f a c t ,  o r  f a l s e  o r  

m i s l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t ,  w h i c h -
( 1 )  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  c o n f u s i o n ,  o r  t o  c a u s e  m i s t a k e ,  o r  

t o  d e c e i v e  a s  t o  t h e  a f f i l i a t i o n ,  c o n n e c t i o n ,  o r  

a s s o c i a t i o n  o f  s u c h  p e r s o n  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n ,  o  ' a s
t o  t h e  o r i g i n ,  s p o n s o r s h i p ,  o r  a p p r o v a l  o f  h i s  o r  h e r  

g o o d s ,  s e r v i c e s ,  o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  b y  a n o t h e r  

p e r s o n ,  o r
( 2 )  i n  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g  o r  p r o m o t i o n ,  m i s r e p r e s e n t s  

t h e  n a t u r e ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  q u a l i t i e s ,  o r  g e o g r a p h i c a l  

o r i g i n  o f  h i s  o r  h e r  o r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  

o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s , s h a l l  b e  l i a b l e  i n  a  c i v i l  

a c t i o n  b y  a n y  p e r s o n  w h o  b e l i e v e s  t h a t  h e  o r  s h e  i s  o r  i s  
l i k e l y  t o  b e  d a m a g e d  b y  s u c h  a c t . "



8 0
เจ ้าของเคร ื่องหมายก!รค ้าส ่วนใหญ ่ ม ักอาศ ัยกฎนมเขสองมาตราน ี้ข ัคขวางการนำเข ้า 
ซอนสันค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันจากต ่างประเทศ ต ัวอย ่างเช ่นในดกี D i a l  
C o r p .  V E n c i n a  C o r p 32 โจทก ์ฟ ้องขอให ้ศาถม ีกำส ั่งห ้ามการนำเข ้าสบ ู่หอม D i a l  
และเร ียกค ่าเส ียทายจากจำเลขโดยอ ้างมาตรา 3 2  และ 4 3  แห'งกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
ข้อเท ็จจร ิงในคด ีน ี้มว ่า โจทก์เป ็นผู้ผลิตและจำหน'าขสบู่ D i a l  ซ ึ่งม ีค ุณสมบัต ิป ้องกัน  
แบคท ีเร ียและกล ิ่นต ัว และเป ็นเจ ้าของเคร ื่องหมายการค ้ๅ D i a l  จดทะเท ียนในประเทศ  
อเมรีกา จำเลยนำเข ้าสบ ู่ D i a l  จากผ ู้ใค ้ร ับอน ุญ าตให ้ผล ิตในต ่างผล ิตในต ่างประเทศ  
( L i c e n s e e )  เข ้ามาจำหน ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา สบู่ D i a l  ที่จำเลขนำเข้า 

ม ีค ุณ สมบ ัต ิต ่างจากส ันค ้าท ี่โจทก ์จำหน ่าย ค ือม ีกล ิ่นต ่างออกไปและไม'ไค ้ผสมตัวยาท ี่ 
ป้องก ันขจ ัดกล ิ่นต ัวและสลากของส ันค ้าไม'ไค ้มาตราฐานสลากตามกฎขององค ์การอาหาร  
และยาสหรัฐ ศาลน ิพากบาห ้ามม ิให ้จำเลยบ ันข ้าสบ ู่ D i a l  โดยศาลให ้เหต ุผลว ่าเจ ้าของ 
เคร ื่องหมายการค ้าสามารถห ้ามการนำเข ้Iส ันค ้าจร ิงท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันก ัน  
เครื่องหมายการค ้าของตน จากต ่างประเทศไค ้ เมอน ิส ูจาทาส ันค ้าท ี่นำท ี่นำเข ้าน ั้น  
ทำลายค ู๊ดว ิถค ์ในเคร ื่องหมายการค ้าของตใเ

4 . 1 . 3 . 2  . กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรา 4 2

มาตรา 4 2  ของกฎหมายเครื่องหมายการค ้า (T h e  L a n h a m  A c t )  3 
คุ้มครองสิทธิของผู้ผล ิต และของเจ ้าของเคร ื่องหมายการค ้า ท ี่ไค ้จดทะเบ ียนแค ้วในป':ะเทศ  
สหรัฐอเมริกา โดยให ้ส ิทธ ิแก'เจ ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบ ียน ข ัคขวางการนำเข ้าส ินค ้า 
ท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าท ี่เหมอนคค ้พ  หร ือท ี่ลอกเล ียนแบบเครื่องหมายการค ้าของตน ท่ี 
จดทะเบ ียนไว ้ อ ันจะก ่อให ้เก ิดการส ับสนหลงผด ในต ัวส ิา!ค ้าและแหล ่งกำเน ิดของส ินค ้า 
มาตรทใ ให้อ ํไนาจแก'เจ้าารช่ทที่ศ ุถท่ากรในก1รกัทสินค้าท ี่ม ีการาh เข้) ณ จุดน ิาเข ้าส ินค้า 
ยกเว ้นในกรณ ีการนำเข ้าส ินค ้าต ังกล ่าวจากต ่างประเทศ ไค ้ร ับความยินยอมจากเจ ้าของ 
เคร ื่องห!ทขการค ้าจดทะเบ ียน เจ ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถแจ้งรายถะเอ ียดเกี่ยว

32 V i n c e n t ,  N . ,  P a l l a d i n o .  G r a y  G o o d s :  T h e  U n i t e d
S t a t e s  T r a d e m a r k  O w n e r s '  v i e w ,  T h e  T r a d e m a r k
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R e p o r t e r  7 9  ( M a r c h - A p r i l  1 9 8 9 )  ะ 1 6 2  ( 6 4 3  F S u p p  9 5 1  (SD  

F l a  1 9 8 6 )

33 เร ื่อหด ียวก ัน หน้า 1 7 0

"S e c t i o n  4 2  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  s u b s e c t i o n  (d )  o f  

s e c t i o n  5 2 6  o f  t h e  T a r i f f  A c t  o f  1 9 3 0 ,  n o  a r t i c l e  o f  

i m p o r t e d  m e r c h a n d i s e  w h i c h  s h a l l  c o p y  o r  s i m u l a t e  t h e  

n a m e  o f  a n y  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e ,  o r  m a n u f a c t u r e r ,  o r  

t r a d e r ,  o r  a n y  o f  a n y  m a n u f a c t u r e r  o r  t r a d e r  l o c a t e d  i n  

a n y  f o r e i g n  c o u n t r y  w h i c h ,  b y  t r e a t y ,  c o n v e n t i o n ,  o r  l a w  

a f f o r d s  s i m i l a r  p r i v i l e g e s  t o  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  

S t a t e s ,  o r  w h i c h  s h a l l  c o p y  o r  s i m u l a t e  a  t r a d e m a r k  

r e g i s t e r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  

( 1 5  u s e  S S 1 0 5 1  e t  s e q )  o r  s h a l l  b e a r  a  n a m e  o r  m r k  

c a l c u l a t e d  t o  i n d u c e  t h e  p u b l i c  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  

a r t i c l e  i s  m a n u f a c t u r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  t h a t  i t  

i s  m a n u f a c t u r e d  i n n  a n y  f o r e i g n  c o u n t r y  o r  l o c a l i t y  o t h e r  

t h a n  t h e  c o u n t r y  o r  l o c a l i t y  i n  w h i c h  i t  i s  i n  f a c t  

m a n u f a c t u r e d ,  s h a l l  b e  a d m i t t e d  t o  e n t r y  t o  a n y  

c u s t o m h o u s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  i n  o r d e r  t o  a i d  t h e  

o f f i c e r s  o f  t h e  c u s t o m s  i n  e n f o r c i n g  t h i s  p r o h i b i t i o n ,  

a n y  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e r  o r  t r a d e r ,  a n d  a n y  f o r e i g n  

m a n u f a c t u r e r  o r  t r a d e r ,  w h o  i s  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  a  t r e a t y ,  c o n v e n t i o n ,  d e c l a r a t i o n ,  o r  

a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a n y  f o r e i g n  

c o u n t r y  t o  t h e  a d v a n t a g e s  a f f o r d e d  b y  l a w  t o  c i t i z e n s  o f
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t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  r e s p e c t  t o  t r a d e m a r k s  a n d  c o m m e r c i a l  

n a m e s ,  m a y  r e q u i r e d  h i s  n a m e  a n d  r e s i d e n c e ,  a n d  t h e  n a m e  

o f  t h e  l o c a l i t y  i n  w h i c h  h i s  g o o d s  a r e  m a n u f a c t u r e d  a n d  a  

c o p y  o f  t h e  c e r t i f i c a t e  o r  r e g i s t r a t i o n  o f  h i s  t r a d e m a r k  

i s s u e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  ( 1 5  

u s e  s s  1 0 5 1 )  e t  s e q ) , t o  b e  r e c o r d e d  i n  b o o k s  w h i c h  s h a l l  

b e  k e p t  f o r  t h i s  p u r p o s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r e a s u r y ,  

u n d e r  s u c h  r e g u l a t i o n s  a s  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  

s h a l l  p r e s c r i b e ,  a n d  m a y  f u r n i s h  t o  t h e  D e p a r t m e n t  

f a c s i m i l e s  o f  h i s  n a m e , t h e  n a m e  o f  t h e  l o c a l i t y  i n  w h i c h  

h i s  g o o d s  a r e  m a n u f a c t u r e d ,  o r  h i s  r e g i s t e r e d  t r a d e m a r k ,  
a n d  t h e r e u p o n  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  s h a l l  c a u s e  

o n e  o r  m o r e  c o p i e s  o f  t h e  s a m e  t o  b e  t r a n s m i t t e d  t o  e a c h  

c o l l e c t o r  o r  t h e  p r o p e r  o f f i c e r  o f  c u s t o m s .  A s  a m e n d e d  

O c t o b e r  3 ,  1 9 7 8 ,  P u b l i c  Law  9 5 - 4 1 0 ,  T i t l e  I I ,  ร T l ( b ) ,
9 2  s t a t  9 0 3 )



กับเคร ื่องหมายการค ้าจดทะเบ ียน รวมาางช็อที่อยู่ของผู้ท ี่เจ ้าของเครื่องหมายการค้าอา{ญาต  

ให ้ผล ิตแถะใช ้เคร ื่องหมายการค ้าในต ่างประเทศต ่อเจ ้าหน ้าท ี่ต ุถกๅกร เพ ื่อตรวจเช็คแสะ 

กักส ินค ้าท ี่นำช ้ามาข ังประเทศสหรัฐอเมริกา

แม้ต ัวบทตามมาตรา 4 2  จะบ ัญญ ัต ิไว ้อย ่างช ัดแจ้ง ศาถอาจพ ีพากษาต ่างก ันไป  

ตามข้อเท็จจริง และการต ีความของศาถ ตัวอย่างคดีท ี่ศาถ ห ้ามการนำเช ้าช ้อนตามมาตรา 4 2  

ได ้แก ่คดี I n t e r n a t i o n a l  A r m a m e n t  C o r p . V. M a t r a  M a n u r h in  

I n t e r n a i o n a l  I n c .  34 ช ้อเท ็จจร ิงในคดีนมว่า โจทก์เป ีนม้แทนจำหนกัยแต,เพียง 

ผู้เด ียวปีนตรา WALTER แสะตรา WALTER และรูปประด ิษฐ ์และเป ีนเจ ้าของเครื่องหมาย  

การค้าจดทะเบ ียน WALTER และ WALTER และรูปประดิษฐ ์'ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษ ัทแม ่ ( P a r e n t  C o m p a n y )  จำเลยในประเทศฝรั่งเศสเป ีนผ ู้ผล ิตป ีนท ี่ย ังไม ่สำเร ็จ  

พเอมจำหน'าข ( U n f i n i s h e d  p i s t o l )  ให้แก,บริษ ัท W a l t h e r  S p o r t  

W a f f e n b r i k  GmbH ( " W a l t h e r " )  ในประเทศเยอรม ันตะวันตกเพ ื่อประกอบ  

จำหน่าย บริษ ัท " W a l t h e r "  ทำสัญญาอา{ญาตให ้บริษ ัทแม ่ของจำเลยเป ีนผ ู้ม ีส ิทธ  ิ

จำาณ ่ไยป ีนไปขายข ังต ่างประเทศรวมกงประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต ้เคร ื่องหมาขาารค ้าคำว ่า 

L IC E N S E  WALTHER แสะ MANURHIN-WALTHER ต่อมาบริษ ัท " W a lt l  a r "
ทำส ัญ ญาแต ่งต ั้งโจทก์ให ้เป ีาเต ัวแทาเจำา!น ่ายส ินค ้าของตนแต ่เพ ียงผ ู้เด ียวในประเทา นมริกา 

จำเลยพยายามนำเช้าป ีน L IC E N S E  WALTHER แสะ MANURHIN-WALTHER เช้ามา 

จำหน'ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาถพีพากบาห ้ามการน ํนช้าของจำเลย โดยให ้เหต ุผถว ่าส ัญญา 

ระหว่าง " W a l t h e r "  ก ับบริษ ัทแม ่ของจำเลยส ิใเผลเนองจากส ัญ ญาท ี่ทำข ึใเระหว่าง 

" W a l t h e r "  ก ับ โจท ก ์และโจท ก ์ม ส ิท ธ ิตาม ม าตรา 4 2  แห,งกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

และตามมาตรา 5 2 6  ท ี่จะห ้ามม ่ให ้จำเสขน ํนช ้าส ินค ้าด ังกล ่าวเช ้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา
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34 เรื ่องเดียวกัน 1»ห้า 1 7 3  ( 6 3 0  F S u p p  7 4 1 ,  2 2 9  USPQ (ED v a

1 9 8 6 ) )



ตวอย่ไงอีกกดีหนงที่ศาลพ ิจารณไตไมมาตร I 42 แล้วห ้ามการนำข ้าซ ้อนสินอ ี'าท ี่ใช  ้

เก เอ ง ห 3แขการก ้นด ีขวก ันโต ้เไก'คด ี W e i l  C e r a m i c  & G l a s s  I n c .  V . D a s h 33 

ข้อเท ็จจร ิงในกด ีนมว่า โจทก์เป ็นผ ู้นำเข ้าถ ้วยชามและเครื่องกระเบ ื้อง LLADRO จาก 

ประเทศสเปใเ โจทกํฟ ้องจำเลขตามมาตร 1 42 ขอให ้ศาลพ ิพากษาห ้ามม ีให ้จำเลขนำเถ ้วยชาม  

และเคร ื่องกระเบ ื้องLLADROhจำเลยซอจไกผู้ผล ิตในต่างประเทศ เข้ามาจำหน,าขในประเทศ  

สหรัฐอมเริกา ศาลเห ็นว ่าโจทก ์มความเป ็นเอกเทศ แขกออกจ เกบริษ ัทผ ู้ผล ิตในประเทศสเปน  

แห ้โจทก์และบริษ ัทผ ู้ผล ิตในประเทศสเปนจะม ีความเป ็าแข ้าของร ่วมก ัน (c o m m o n  

o w n e r s h i p )  ข ้อต ่อผ ู้ของจำเลยท ี่อ ้างถ ึงกฎศ ุลกากรซ ึ่งอน ุญาตให ้นำเข ้าส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่อง  

หมาขการค้าเดียวกันจากต' ไงประเทศไต ้ ทากเจ ้าของเครื่องหมาขการค้าม ีความสัมพ ันธ์ก ับ  

ผู้ผล ิตในต่ไงประเทศ'โม ่เข ้ไข ่าขใาเน ํไมาพ ิจารณา,ในคดีน กฎศ ุลกากรใม ่ม ีผลต ่อการใช ้ส ิทธ ิ 
ของเจ ้าของเครื่องหมไยกไรค้าตามมาตรา 42 แต ่อย ่างใด

ลนง กำพ ิพากษาของศไถในเร ื่องการน ํไเข ้าซ ้อนจะม ีผลไปในทางใด ข ึ้นอย ู่ก ันว ่าศาลใช  ้

ทฤษฎีกฎทมา,อ ีใด ระหว่างทฤษฎ ีสากลและทฤษฎ ีแบ ่งเขต ซ ึ่งอธ ิบายไว ้ในบทท ี่ 2 พิจารณาใน 

เรื่องน ในการข ัคขวไงการนำเข ้าซ ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมไยการค ้าเด ียวก ันจากต ่า^ประเทศ  

ตามมาตรา 42 เจ ้าของเครื่องหมายการค้า ม ักอ้างถึงมาตรา 5 2 6  ของกฎหมายพิก ัด ;'ลกากร 

ประกอบ

8 4

4 . 3 . 1 . 3  . กฎหมายพิก ัดศ ุลกากร มาตรา 5 2 6

กฎหาแขพิก ัดศุกทารกร มาตรา 5 2 6  ห ้ามการนำเข ้าส ิใเค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมาย  

การค ้าจดทะเม ียนท ี่ชไวอเมริก ัน หรือท ี่บร ิษ ัทอเาไร ิก ันเป ็นเจ ้าของในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื ่องเดียวค้าเหห้า 1 6 4  ( 6 1 8  F S u p p  7 0 0 .  2 2 7  USPQ 7 3 7  (D

N J 1 9 8 5 ) )
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ใ !๓ ารบ ังค ับใช ้ส ิทธ ิของเจ ้าขลงเครื่องหมไขการท » เจ ้าของเครื่องหมายการคัาจะต้องขื่นราย 

ละเอ ียดการจดทะเป ียนเครื่องหนายการค ้าของตนต่อกรมศุลกากร 36 37ตัวอย่างคดีท ี่เก ี่ยว 

กับมาตรานีไต ้แก, คดี P r e m i e r  D e n t a l  P r o d u c t s  C o . V . D a r b y  D e n t a l  

S u p p l y  C o . 37 ข ้อเท ็จจร ิงในกดีน ี้ม ีว ่า โจทก์เป ็นผู้แทนจำหน'าขส่งแต่เพ ียงผ ู้เค ียวในประเทศ  

สหรัฐอเมริกาส ินค ้าเก ี่ยวก ันเหงือกและพ ีน ซ ื้งผล ิตโดยบริษ ัทในประเทศเยอรม ันตะวันตก  

ภายใต ้เคร ื่องหมายการค ้า IMPREGUM ต ่อมาบร ิษ ัทผ ู้ผล ิตในเยอรม ันตะวันตกโอนเคร ื่องหมาย  

การค้า IMPREGUM ใน ประเทศสหร ัฐอเมร ิกาให ้ค ับ โจท ก ์ จำเลยเป ็นบริษ ัทท ี่ขายส ิใเค ้า 

ตามคำส ั่งซ ื้อของถ ูกค ้าทางไปรษณ ีย ์ จำเลยซื้อส ินค้า IMPREGUM จากตลาดในย ุโรปและ  

น ํนช ้ามาจำหน ่ายในสหรัฐในราก าท ี่ต ํ่ากว่าส ินค้าของ โจ ท ก ์ จำเลยต ่อผ ู้ว ่าส ินค ้า IMPREGUM 

ท ี่น ำเช ้าเป ็นส ิน ค ้าจร ิงและเหม ีอใเก ับส ินค ้าท ี่โจทก ์จำหน ่ายท ุกประการ สาธารณชนผู้ซอ 

ไม ่ส ับสนหลงผดใใเต ัวส ินค ้า ฉะนั้น มาตรา 5 2 6  ไม่มี ผล'ในกรณ ีน ั้ศาลพพากษ)ห ้าม  

มีให ้จำเลยน ่าเช ้าซ ้อนสินค ้า IMPREGUM โดยให ้เหต ุผลว ่าโจทก ํเป ็นเจ ้าของเคร ื่องหมายการค ้า 

จดทะเป ียนใไเประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษ ัทของโจทก ์ม ีสถานะแยกต ่างหากจากบริษ ัทผ ู้ผล ิตใน  

ต่างประเทศ โจทก์สจ ้างถ ู๊ดว ิถถ ์ของต ัวส ินค ้าเป ็นเอกเทศจากบริษ ัทผ ู้ผล ิต โจทก์ย ่อมม ีส ิทธ ิตาม  

มาตรา 5 2 6  ในการข ัดขวางม ีให ้จำเลยฟ ้าเช ้าซ ้อนส ินค ้า ท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้นค, 'วกันกับ 

เคร ื่องหมายการค ้าจดทะเป ียนของโจทก ์แม ้ข ้อเท ็จจร ิงจะปรากฎว ่า ส ินค้าท ี่จำเลยน่ ช้าเป็น 

สินค ้าจร ิงของผ ู้ผล ิตใไเต ่างประเทศก็ตาม

36 ดู 6. (หน้า 7)

3 7 เรื่องเดียวคัน หนา 1 8 5  ( 7 9 4  F 2 n d  8 5 0 ,  2 3 0  USPQ  2 3 3  (CA

3 1 9 8 6 ) )



4 . 1 . 3 . 4 .  กฎคุ[ถกากรข้อ 1 9  ลำดับที่ 1 3 3 . 2 1

เข ้าของเกร ื่อฑ)มายการค ้าม ักประสบรัเญ ทาในการบ ังค ับใช ้ส ิทธ ิตามมาตรา 5 2 6  

เนองจากอำนาจในการค ักส ินค ้าท ี่ถ ูกนำเข ้าช ้อนอย ู่ท ี่เข ้าทห ้าท ี่ศ ุลกากร การต ีความว่าส ินค ้าท ี ่
ใช ้เครื่องหมายการค ้าเค ียวค ันซ ึ่งถ ูกนำเข ้)จากต ่างประเทศเป ็นส ินค ้าท ี่ละเม ิดส ิทธ ิของเข ้าของ 

เกเองาเมาขการค ้าตามมาตรา 4 2  หรือไม ่ และส ินค ้าท ี่ถ ูกนำเข ้าช ้อนเป ็นส ินค ้าต ้องห ้าม  
ตามมาตรา 5 2 6  แห่งพระราชบัญญ ัต ิพคัดศ ุถก เกรหรือไม ่ เป ็นด ุลพน ิจของเข ้)หน้าท ี่ศ ุลกากร 

แต ่เพ ียงผ ู้เค ียวกใรใช ้ค ุลพ ีน ิจของเข ้าห น ้)ท ี่ศ ุลกากรอาศ ัยกฎศ ุลการข ้อ!9 ลำดับที่ 1 3 3 . 2 1  

โด ย ก ฎ ศ ุล ก าร ข ้อ !9 ลำดับที่ 1 3 3 . 2 1จะม ีผลเป ็นการยกเว ้นการห ้ามการนำเข ้าช ้อนส ินค ้าท ี ่
ใช ้เครื่องหมายการค ้าเค ียวค ัน ตามมาตรา 5 2 6  เง ื่อนไขสำค ัญ ในการพจารณ าก ือ

(ก) หากเกร ื่องหนายการค ้าในต ่างประเทศและเกร ื่องหมายการค ้าใน  

ประเทศสหรัฐอเมร ิก)เป ็นของเข ้าของบ ุกกลเค ียวค ัน หรือเข้าของเคียวกัน

(ข) หากเข ้าของเครื่องหมายการค ้าในต ่างประเทศและเข ้าของเคร ื่องหมาย  

การค ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกา ม ีควานส ัมพ ันธ ์ค ันในฐานะบริษ ัทแม ่และบริษ ัทย ่อย นเครือ 

หรือม ีความสัมพ ันธ์ในแง'อ ื่นต ่อค ันซ ึ่งม ีผถต่อความเป ็นเข ้าของร่วมค ันหรืองการควบๆม

(C om m on o w n e r s h i p  o r  c o n t r o l )

(ก) หากส ินค ้าซ ึ่งผล ิตโดยผ ู้ผลต ้ในต ่างประเทศใช ้เคร ื่องหมายการค ้าท ี ่
เข ้าของเครื่องหม ใยการค ้าชาวอเมริก ันอ ื่นจดบ ันท ึกไว ้ต ่อกรมศ ุลกากร โดยไต ้ร ับอบ ุญ าตจาก  

เข ้าของชาวอเมริก ันอย่างถ ูกต ้อง

ส ินค ้าท ี่ถ ูกน ํ นข้เช ้อา!ซ ึ่งใช ้เครื่องหน )ยกๅรค้าเค ียวคันกับเครื่องหมายการค ้าของเข ้าของ 
เคร ื่องหมายการค ้าไม ่อย ู่ในข'ไขห ้ามการใท'*'’ ^•’ทท ้ท ี่ศ ุลกากรจะอบ ุญ )ตให ้น ำเข ้าส ิน ค ้าท ี่ใช ้
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เคร ื่องหมายการค ้าเค ียวก ันจากต ่างประเทศได ้ 38

ต ัวอย่างกคีท ี่เก ี่ยวกับกฎศุถกากรข้อป ีแล:ะเก ี่ยวพ ัาเถ ึงมาตรา 5 2 6  เช ่ใเคค ี V i v i t a r  

C o r p . V .  U n i t e d  S t a t e s ,  คดี O ly m p u s  C o r p . V .  U n i t e d  S t a t e s  

และคดี c .  C O P IA T  V .  U n i t e d  S t a t e s  ท ี่กล ่าวไว ้ในตอนด ้น

นอกจากน ในการพ ิจารณ ากค ีเร ื่องการนำเข ้าช ้อนส ินค ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้า 

เด ียวก ันจากต ่างประเทศ ศาลอาจนํทเระเล ็น'ในเรื่องการแข่ง-ข ันอันไม่เป ีนธรรมเช้ามาร่วม  

พิจารณาด้วย โดยใช ้กฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากร มาตรา 3 3 7  a  39 *

การนาเข ้าส ินค ้ามาข ังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการจำหน'ไยส ินค้าในประเทศ  

สหรัฐอเมริกาโดยเข ้าของส ิใเค ้า (และเข ้าของเครื่องหมายการค ้า), ผู้นาเข้า, ต ัวแทน, ผู้สั่งซอ 

ที่แข ่งข ันก ันอย ่างไม ่เป ็นธรรม หากจะทำลายหรือก ่อให ้เก ิดความเส ียา!าขต ่ออ ุตสาหกรรมใน  

ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา หร ือก ีดก ันไม ่ให ้เก ิดม ีอ ุตสาหกรรมต ังกล ่าว หรือผูกขาด 

การค ้าหร ือธ ุรก ิจในประเทศสหรัฐอเมร ิกา ผ ู้ท ี่ได ้ร ันความเส ียหายหรือได ้ร ับผลกระ 'บจาก 

การนำเข ้าและการจ ํn u i  ายสินค้าท ี่ไม ่เป ็นธรรม สามารถใช ้ส ิทธ ิร ัองขอให ้คณ ะกรรใ าร 

การค ้าระหว่างประเทศ ( I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C o m m i s s i o n )  ซงเป็ เ 
องค ์กรฝ ่ายบริหารท ี่จ ัดต ังข ึนภายใด ้พระราชบ ัญญ ัต ิการดำฌนงานของฝ ่ายบริหาร  

( A d m i n i s t r a t i v e  P r o c e d u r e  A c t )  มคํไสังห ้ามการนำเข้าทไม'เป ็นธรรม  

กำว ิาโจฉ ัยของคณะกรรมการการค ้าระหว่างประเทศม ีผถต ่อต ัวทรัพย์41?ดยไม'กำนํงถึงเขต

38 B r i a n ,  D . ,  C o r  J e n n i f e r  G o r d o n  a n d  L a u r a ,
A . ,  C o r u z z i . " T h e  H i s t o  d  P r e s e n t  S t a t u s  o f  G r a y
G o o d s " ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  7 5  ( S e p t e m b e r / O c t o b e r
1 9 8 5 )  ะ 4 4 1 - 4 4 4



39
8 8

เร ื่องเด ียวกน หน้า 4 4 3 - 4

S e c t i o n  3 3 7  ( a )  o f  t h e  T a r i f f  A c t  o f  1 9 3 0  p r o v i d e s  r e l i e f  

f o r  a c t s  o f  u n f a i r  c o m p e t i t i o n  b y  p e t i t i o n  t o  t h e  

I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C o m m i s s i o n  ( " I T C " )  a n d  p r o h i b i t s :

" U n f a i r  m e t h o d s  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  u n f a i r  a c t s  i n  t h e  

i m p o r t a t i o n  o f  a r t i c l e s  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  i n  

t h e i r  s a l e  b y  t h e  o w n e r ,  i m p o r t e r ,  c o n s i g n e e  o r  a g e n t  

e i t h e r ,  t h e  e f f e c t  o r  t e n d e n c y  o f  w h i c h  i s  t o  d e s t r o y  o r  
s u b s t a n t i a l l y  i n j u r e  a n  i n d u s t r y ,  e f f i c i e n t l y  a n d  

e c o n o m i c a l l y  o p e r a t e d ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  t o  

p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a n  i n d u s t r y ,  o r  t o  

r e s t r a i n  o r  m o n o p o l i z e  t r a d e  o r  c o m m e r c e  i n  t h e  U n i t e d  

S t a t e s . . . . "  40

40 เรื่องเด ียวกัน หน้า 4 4 5

"An E x c l u s i o n  o r d e r  i s s u e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  i s  i n  r e m  

a n d  p r o h i b i t s  i m p o r t a t i o n  o f  a l l  i n f r i n g i n g  a r t i c l e s ,  

r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r . t h e  C o m m i s s i o n  h a s  p e r s o n a l  

j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  m a n u f a c t u r e r  o r  t h e  i m p o r t e r "
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อํเนาจศาลของภ ู่กรณ ี และภ ู่กรณ ีม ีส ิทธ ิอ ุทธรณ ์กำว ินฉ ัขของคณะกรรมการการค ้า 

ระหว่างประเทศต ่อศาลอ ุทธรณ ์ ( F e d e r a l  C i r c u i t  C o u r t )  ไค ้ แต ่ประธานาธิบด ี 
มีส ิทธ ิออกเส ียงย ับยั้ง ( V e t o )  คำว ินฉ ัยของคณ ะกรรมการการค ้าระหว ่างประเทศไค  ้

ค ้าเป ็นเร ื่องท ี่เก ี่ยวข ้องก ับนโยบายทางการค ้า หร ือเพลความเป ็นระเบ ียบเร ียบเอย และเพ ื่อ 

ประโยชน ์ส ูงส ูดของประเทศสหรัฐอเมร ิกา

ต ัวอย ่างในเร ื่องบ ีไค ้แท ่คด ีแบ ็ตตาร ี่อ ัลคาไลน ์ DURACELL 41คณะกรราเก ไรการ 

ค ้าระหว ่างประเทศวิน ่จฉ ัยห ้ามการนำเข ้นเน ีตตาร ี่อ ัลกาไถน ์ DURACELL โดยวิาวิจฉัยว่าการ 

นำเข ้าซ ้อาเส ินค ้าต ังกล ่าวของผู้นาเข ้า เป ็นการนำเข ้าท ี่ไม ่เป ็นธรรม ผ ู้นำเข ้าซอนแบ ็ตตาร ี่อ ัถกาไลน  ์

DURACELL มีความผดตานมาตรา 3 3 7  ( a )  แต ่ประธานาธิบด ี R e g a n H สิทธิยับยั้งคำ 

ว ิน ่จฉ ัยของคณะกรรมการการค ้าระหว่างประเทศ ข ้อเท ็จจร ิงในเร ื่องบ ีม ีว ่า บริษ ัท D u r a c e l l  

I n c .  ผู้ร้อง เป ็นบริษ ัทอเมริก ันซ ึ่งเป ็นเข ้าของเครื่องหมายการค ้าจดทะเบ ียน DURACELL  

ในประเทศสหรัฐอเมร ิกา ใช ้ก ับส ินค ้าแบ ็ตตาร ี่อ ัลคาไลาไ และผล ิตส ินค ้าต ังกล ่าวใใเประเทศสหรัฐ  

อเมริกา บริษ ัท D u r a c e l l  I n t e r n a t i o n a l  I n c .  ซ ึ่งเป ็นบริษ ัทย ่อยในเครือของ 

บริษัท D u r a c e l l  I n c .  ผู้ร้อง เป ็นเข ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบ ียน DUR. CELL 

ในประเทศเบลเย ี่ยม ใช ้ก ับส ินค ้าแท ็ตตาร ี่อ ัถคาไถาไ ซ ึ่งผล ิตในประเทศเบลเยี่ยมโดย: ริษัท N . V .  

D u r a c e l l  ร . A. ซ ึ่งเป ็นบริษ ัทสัญชาติฒถเย ี่ยม และเป ็นบริษ ัทย ่อยในเคร ือบร ิษ ัท  

D u r a c e l l  I n t e r n a t i o n a l  I n c .  แบตตารอ ัลคาไถน DURACELL ทผลิตใน  

ประเทศเบลเย ี่ยมเป ็นส ินค ้าท ี่แท ้จร ิง ผู้ร้อง D u r a c e l l  I n c .  ไงเ'เกยอนุญาตให้ผ ู้ใดใน  

ประเทศสหรัฐอเมริก ]นํ แข้นเละจํ เหน' เยแท ็ตตาร ี่อ ัถคาไถน ์ท ี่ผล ิตในประเทศเบลเย ี่ยม  

เข ้ามาจำหน ่ายใาเประเทศสหรัฐกเมร ิก1 ผ ู้ประกอบการรายท ี่ 3 ซ ือแบตตาร ี่อ ัลกาไลน ์ 
DURACELL จากตลาดในต ่างประเทศแค ้วน ํใเ,ข ้ามาจำหน'ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพราะไค ้กำไรจากอ ัตราแลกเปล ี่ขาเงาเ ใดยจ ํเหาว ่ายในแก ่พ ่อค ้าปล ีก และพ่อค ้าปลีกจำหน'ใย

41 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 7 5
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เฌ็ตตา'รี่ DURACELL ท ี่นำเข ้าซ ้อนในรากาเด ียวก ันก ับรากาท ี่ผ ู้ร ้องจำหน ่ายต ่อผ ู้บร ิโภค  

ผู้ร ้องจึงข่ืนกำร ้องต ่อคณ ะกรรมการการค ้าระหว ่างประเทศ เพ ื่อให ้ม ีกำส ั่งห ้ามการนำเข ้า 

ซ ้อนแบ ีฅตาร ี่อ ักกาไถน ์ DURACELL โดยอ ้างว ่าผ ู้นำเข ้ากระทำการอ ันละเม ิด บาตรา 3 3 7  

แห ่งกฎหมายพ ิก ัดศ ุลกากร คณะกรรมการการค ้าระหว่างประเทศวิน ิจฉ ัยห ้ามการนำเข ้าซ ้อน  

แบีตตา'รี่ d u r a c e l l ! ดขให ้เหต ุผลว ่าม ีการละเม ิดส ิทธ ิในเคร ื่องหมายการค ้าท ี่จดทะเบ ียน  

ไว ้ในประเทศสหรัฐอเมร ิกา สิทธิของเข้าของเครื่องหม ใยการค้าถูกละเน ิคตาม  

มาตรา 4 2  และมาตรา 3 2 ( 1 )  ม ีการแอา)อ ้างนำเอาล ักษณะบรรจุของส ินค ้า ( T r a d e  

d r e s s ) ไป ใช ้ และมีการถะเนิดกฎหมาย-ว่าด้วยห,อผลิตภ ัณฑ ์ส ินค ้าและสลากตามมาตรา 

1 4 5 2  และ 1 4 5 3  4 2 เส ีขงส ่วนใหญ ่ของคณะกรรมการการค ้าระหว่างประเทศเห ็นว ่าควร  

คุ้มกรองกดว ิลล ์ของผ ู้ร ้องในประเทศสหรัฐอเมร ิกา (กำว ิน ิจฉ ัยออกในป ี พ.ศ. 2 5 2 6 )  แต ่ในว ันท ี่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2 5 2 8  ป ระธาน าธ ิบ ด ีร ีแแกน  ใช ้ส ิทธ ิย ับย ั้งกำว ิน ิจฉ ัยของคณ ะกรรมการการ  

ค้าระหว่างประเทศ ทำให ้บร ิษ ัท  D u r a c e . l l  I n c .  ต ้องหาทางออกโดยการข ื่นอ ุทธรณ ์ต ่อศาล  

อุทธรณ ์เพ ื่อให ้ศาลม ีกำส ั่งข ืาเตามกํ าว ิน ิฉ ัยของคณะกรรมการการค ้าระหว่างประเทศ (ผลคือศาล 

การค ้าระทว่างประเทศยืนตามคำส ั่งประธานาธ ิบด ี)

4 .1 .4  มาตรการในการการแก ้ไขป ีญหาการนำเข ้าซ ้อนสินค ้าท ี่ใซ ้เครื่องห แขการค้า 

เด ียวก ันในประเทศสหรัฐอเมร ิกา

4 .1 .4 .1  . มาตรการทางกฎหมาย

การแค ้ไขป ีญ หาการนำเช ้าซ ้อนส ินค ้าในประเทศสหรัฐอเมร ิกา แบ ่งออกเป ็นสองแนว  

แนวแรกย ืดทฤษฏ ีเขตแคนเป ็นหล ัก จ ึงให ้ความสำค ัญและค ุ้มครองเจ ้าของเคร ื่องหนายการค ้า 

ท ี่ประกอบก ิจการค ้าขายและไต ้สร ้างภ ูคว ิถล ์ในทางการต ้าข ึนในภายในประเทศ ไม ่ให ้ถ ูก

42 เรื ่องเดียวกัน หน้า 4 7 8 - 4 8 6  ( 2 2 5  USPQ 8 6 2 ( 1 9 8 5 ) )



ฉกฉวยในสิ่งที่ตนใค้ลงทุนไป ส่วนแนวที่สองยึดทฤษฏีสากลซึ่งถือว่าเครื่องหมายการค้า 
ใช้บ่งบอกถึงแหล่งกำเนดและความเป็นเจ้าของของสินค้า และคุ้มครองไม่ให้สาธารณชนผู้ซื้อ 
เกิดการสับสนหลงผิดตัวสินค้า

เนื่องจากการi n เช้าซ้อนสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเปีน 4 ลักษณะใหญ่ๆ 
ตังที่กล่าวในตอนค้น มาตรการใใเการแค้ไขใ]ญหาการนำเช้าซ้อนสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย 
การค้าที่ใชอ้ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งไค้ 4 วิธีคือ

1 . ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เปีนของเจ้าของเครื่องหมาย 
การค้าในต่างประเทศ และบริษัทอเมริกันเปีนผู้แทใเจำหน่ายที่ถูกค้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา บริษัทอเมริกันซึ่งม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถขัดขวางการนำเช้าซ้อาเ 
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ใคยอาศัยตามมาตรา 4 3  (ก) 43
แห'งกฎหมายเครื่องหมายการค้า 1t ากผู้นำเช้าให้ขัคมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือแหล่งกำเนํดของ 
สินค้าอันเปีนเท็จ

2 . ในกรณีที่ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งสินค้าของ 
ผู้ผลิตในต่างประเทศ) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะฒียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผู้แทนจำหน่าย (บริษัทอเมริกัน) สามารถขัดขวางการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันจากต่างประเทศ โดยอาศัยกฎหมายเครื่องหมายการค้า เรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้า 44 
ซึ่งศาลมักจะยึดทฤษฎีเขตแคนเปีนา!ถักในการพิจารณา และคุ้มกรองสิทธิของผู้แทนจำหน่าย 
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริก)

9 1

43 เรื่องเดียวกัน หาท 4 5 3

44 เรื่องเดียวกัน หน้า 4 5 6



3 . ในกรณที่บริยัทอเมริกันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศ 
สหรัฐอฌริกา เป็นส่วใทท1 งขององค์กรท เรประกอบธุรกิจขนาคใหญ่ ( I n t e r n a t i o n a l  
C o n g l o m e r a t e )  45 46 *เจ้าของเครื่องหมายกบค้าจดทะฌยนไม่สามารถขัดขวาง การนำเข้า 
ซ้อนสินค์)ที่ใช้เครื่องหมายก!รค์าเดีขหฌกับเครื่องใเมายการค์าของตนจากต่างประเทศ'โดยอาศัย 
การถะเม่คสิทอในเครื่องใเมายการก้)ไค้ จงต้องหันไปอาศัยหถักในเรื่องแสวงหาผลประโยชน์โคข 
ม่ชอบจากการคำเนินการและค, !ใช้จ่าย'ของผู้อื่น ( U n j u s t  E n r i c h m e n t )  46 ซึ่งผู้นำเข้า 
ซ้อนที่จำหน่ายสินค้านอกเขตที่ไค้รับอนุญ 1ตต้องชดเชยเงนที่ตนไต้รับจากการขายสินค้า 
นอกเขตอา:เญ 1ตท้งหมดให้แก่บริยัท/ตัวแทนฉํไหน'1ยที่ถูกต้อง โดยกดจากเปอร์เซนต์ 
การจำหาง่าย สินค้าในตลาดที่กยู่นอกเขตที่ไต้รับอนุญาตทงหมด เป็นการชดใช้ค่าใช้จ่าย 
ในก!รโฆบณาและค่าใช้จ่1ยในการส่งเสริมสินค้าที่บริยัท/ตัวแทนจำทน,ายที่ถูกต้องไต้ใช้ 
ไป 4 ' เพราะผู้นํ นข้ไเก็บเกี่ข งเอห) 1ไรจ ากทู'ควถถัที่บริบท/ตัวแทนจํไหใง่าผที่ถูกต้องไค้ 
ส่งเสริมการขายและไต้ทำการโฆบณ)สินค้1และเครื่องหม)ขการค้านันๆ ในตล!คภายใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

9 2

45 เรื่องเค ียวกัน หน้า 4 6 3 - 5

4 6 เรื่องเค ียวกัน หน้า 4 8 7

"An e q u i t a b l e  r e m e d y ,  p r o v i d e s  t h a t  ' a  p e r s o n  who h a s  
b e e n  u n j u s t l y  e n r i c h e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n o t h e r  i s  
r e q u i r e d  t o  make r e s t i t u t i o n . '  A p l a i n t i f f  n e e d s  n o t  
e s t a b l i s h  d e f e n d a n t ' s  m i s c o n d u c t ,  o n l y  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  
h a s  r e c e i v e d  an  u n d u e  o r  u n j u s t  b e n e f i t .

4 ' เรื่องเคียวกัน หน้า 4 8 9
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4 . ในกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบยนในประเทศสหรัฐอเมริกา ฉางให้ 

บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ผลิตสินค้าและอบุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านนสินค้าที่ว่าจ้างผลิต 
และเจ้าของเครื่องหา) เยการค้าปฏิเสธไม่รับการส่งมอบสินค้าค้วยเหตุหนี่งเหตุใด ในการป้องกัน 
มิให้สินค้าภายใต้สัญญาว่าจ้างนั้น ถูกปาเช้ามาจำหน'เยในาเระเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทอเมริกัน 
ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเป็นผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถขัคขางการนำเช้าช้อนสินค้าดังกล่าว 
โดยอาศัยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไค้ยินยอม 
ให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ดังนั้น เจ้าของเครื่องง!มายการค้าฉึงค้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน 
สัญญาว่าจ้าง ห้ามมิให้สินค้าที่ผู้รับจ้างผลิตซึ่งไม่ผ่านการดรวฉสอบคุณภาพ ใ!รือสินค้าที่ผู้'รับจ้าง 
ส่งมอบเกินกำหนดเวลงในสัญญา เช้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา หากปรากฏมิสินค้า 
ที่ผู้รับจ้างผลิตและถูกาเฏิเสธการรับมอบโดยเจ้าของเครื่องทมเขการค้า เช้ามาจำหน่ายในประเทศ 
สทรัฐอเมริกาไม่ว่าค้วขเหตุใด ให้ถือว่าผู้รับจ้เงผลิตผ่คสัญญ นเละเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ 
คำเน่ใเกคีกับผู้รับจ้างฐานผิดสัญญาไค้ 48

แต่หากเป็นกรณีที่ไม,ไค้มิระบุไว้ใงเสัญญา ห้ามผู้รับจ้างนำสินค้าที่ผลิตซึ่งใช้ 
เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้พู้ว ่าจ้าง ตามสัญญาจ้างที่ไม่ไค้มาตราฐานซึ่ง 
ถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว ่าจ้เงปฏิเสธรับมอบสินค้าดังกล่าว ไปจำหน่ายแก'บุคคาภายนอก 
อย่างช ัด แจ้ง ซึ่งจะทำให้สินค้าดังกล่าวหัน เช้ามาจำหน่าย,ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีเช่าเนี 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างฉะมิวิธีการข ัดขวางสินค้าดังกล่าวมิให้เช้ามาจำหน่ายภายไน 
ประเทศไค้อย่างไรหัน จากการศึกษาพบว่า ทางแค้ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ว่าจ้างคำเนํนการ 
กับผู้นำเข้ไช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหม เยการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาศัยหลักการแสงหา 
ผลประโยชน์โคยมีชอบ ( U n j u s t  E n r i c h m e n t )  ตามที่กล่าวไค้ในข้อ 3 หเอมิฉะนั้น 
อาจอาศัยหลักในเรื่องการแข่งทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม ( U n f a i r  C o m p e t i t i o n )
เป ็นสำกัญ ในกรณ ีน ั้เจ ้ทเองเคร ื่องหมายการค ้าผ ู้ว ่าจ ้าง ไม ่สามารถคำฌ นการก ับผ ู้นำเข ้าช ้อน

48 เร่ืองเคียวกัน ทห้า 4 65



สินก้]ท ี่ใก ้เครื่คงห]]เขกแก้]ของก]] ซ ]m l เทแก้ทนค)แท่เวซอนเจ]กก้รับจ้างผลิตใใ]ต่างประเทศ 
จ ท]ทะเนคสิทจ้ในเกเอ]หน lflft แ ก ้! เพร 1ะกอง่แจ้เของเกเยง]!นเขการก้าไก้ให้กวานขินขอน 
ใน ทแใช ้เกเย]ห น  เขนารก้ทเนฅัวสินก้]แก้.! เนอท ํเส ัญฌว่]จ้างการผลิต

9 4

นยกจเกน' ข]น)!กกยก!(ระกแหนง ที่ก้แทนจํเหน, เขหสิอก้นแก้เที่ไครับย]!พากแต่เพิขง 
ก้เคีขว สน]แกไขเพ ยา)กาน แก1311แก้เซยนสืนก้าที่ใก้เกเองหน]ขการก้นคีขวกันฉากต่าง 
ประเทศไก้กกหก้กกเรเไนก้รับประโขขบ์ฅน]สัพ!!!I ก้นทนฉ่]หน่ายหรืยก้น]เก้าท'!ครับ 
อ]!พากอาจขอให้ก้ผลิฅในต่แประเทศ ซงเไนเจ ้เของเกเองหนาขกแก้า ระ]!ให้ฅนเไนก้รับ 
ประโขชนํฅาหสัญพ]ที่ก ้ผลิดซงเไนเจ้าของเกเองหนเขการก้าในต่แประเทศทำก้บก้ซึ๋อสินก้าใน 
ต่างประเทศ ซงในสัพพเก้ซอสินก้เในต่แประเทศกกถงที่จะไน,ฉ่1หน่ายสินก้ๅของก้ผลิต (ที่เปีน 
เจ้าาเกงเกเองหน เขก เรก้I) นอกเาเกโคขส่ง]) เจํ เกน,าขใน]Jระเทศหรัฐอเมริท] ก้แทใ]จำหน่าย 
หรือก ้นแก้)ทใก้ใ’แอ]!!!!เตสนแรกใก้สิแทในจานะก้รับประโขชน์ฅน]สัญญาที่ฉ่เก้ดพนที่การ 
จํ เหน,]ขด้งน n il)จ เนในกเรก ้คขวแก]ร]] แข ! จ้อ]]สินก้าด้งกลิบน]]ได้ ใน]เระเทศสหรัฐอฌริกา 

ศเถเกขพพาก)แในกก E x e r c y c l e  o f  M i c h i g a n  I n c .  W ayson'19 ห้เนฉ่าเสขนำ 
เก้า,ก ้อ]]ส ินก ้]ท ี่ใก ้เกเองหนเขกแก ้]เก ีย าก้นจากก, เง]เระเทศ ใดขสเทขอนใ'บแสะทังกบกา]]
ส่าเทาเองโจทกในจ]]]ะเไแก้J าา1(ระโข,ใ!]]ไนสัพพเที่ฉ ่เกดเขตการจํเหน, เขซงจํแถนปาไวก้น 
ผุผลิต (เจ ้าของเกเองหนเขการก้า)

แทะ]!ทัก)(ระ!117สุดก้เข ที่เจ้1ข0งเกรื่กงหน]ขการก้ใจคทะเบขนในประเทศสหสิฐ 
ยเบสิก ) ผุรับอ]!ญใฅให้ใก้สิฑขิในประเทศสหรัจอเบสิกI หรือกระทั่งด้วแฑนก้นำเก้าที่ไก้รับ

4 •
อ]!ญเดแต่เพผงผุเดขงในประเทศสหรัจอเบสิกซงไม่ไก้เไนเจ้าของเกรองหนเขก)รก้าใน 
ประเทศสหรัฐอฒสิกI ยเจ]]น)เใก ้เพอขัดขงเงการน ํแก ้เก ้อนสินก้เท ี่ใก ้เกเองหนาผการก้ใ 
เดขงก้นจา]เก, เงา(ระเทศกก แก ้กแองก แรแก ง]]ก เรใก้สิททกาบสัพ]!]I ,0ในแยงน ํศเท 
สหรัฐเกขพิพากงทในกสื M a i s o n  L a z a r d  e t  C o m p a g n ie  V .  M a n f r a ,  
T o r d e l l a  & B r o o k s ,  I n c . 50 ห้เมจำเทขฉ่าหน่ายเห'รืขญโอสินปิกในเขก 
ที่ไจ]เก ไดรับย]!ญ เตใ]!จท!น, เข เพรเะกเรจ ํเห]], เขขยงจํแทขเไนการรบกวนสิทธิ'ของ
โจทก์ที่นกา]]สัพพเต่อ)!กกทอื่น
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49 เร ื่องเด ียวกันหน้า 4 9 0  (3 4 1  F 2 n d  3 3 5  (CA 7 1 9 6 5 ) )

"A p r o v i s i o n  i n  c o n t r a c t  w h i c h  p r o h i b i t s  a  f o r e i g n  
c o m p a n y  f r o m  m a r k e t i n g  a  p r o d u c t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  a u t h o r i z e d  e x c l u s i v e  d o m e s t i c  
d i s t r i b u t o r ;  m o r e o v e r ,  t h e  d o m e s t i c  c o m p a n y  i s  a n  
i n t e n d e d  b e n e f i c i a r y  o f  t h a t  c o n t r a c t  a n d  i s  e n t i t l e d  t o  
e n f o r c e  t h e  t e r r i t o r i a l  l i m i t a t i o n . "

50 เรื่อนดีf n กัน ใ!น้า 4 9 1

" I t  i s  u s u a l l y  s a i d  t h a t  t o r t  l i a b i l i t y  m ay  b e  i m p o s e d  
u p o n  a  d e f e n d a n t  w ho  i n t e n t i o n a l l y  a n d  i m p r o p e r l y  
i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  p l a i n t i f f  r i g h t s  u n d e r  a  c o n t r a c t  
w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  i f  t h e  i n t e r f e r e n c e  c a u s e s  t h e  
p l a i n t i f f  t o  l o s e  r i g h t  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  o r  m a k e s  t h e  
c o n t r a c t  r i g h t s  m o r e  c o s t l y  o r  l e s s  v a l u a b l e "



9 6
4 . 1 . 4 . 2  . มาตรการอื่น ๆ

มาตราการอื่น ที่ใช้ในการแก้ชญาทการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันจากต่างประเทศ ใค้แก'การกำหนดให้ติดสลากบนตัวสินค้าที่ถูก!ทเช้าซ้อน 
เพื่อบอกให้ผู้ซือทร าบว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่อาจมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่าง 
ไปจากสินค้าที่จำหน่ายใใเท้องตลาด เช่น มีคุณภาพ การใช้งานต่างกัน หรือเป็นสินค้าที่ 
ไม่มีใบรับประกัน ไม่มีมีการบริการซ่อม ไม,มีหนังสือคู่มีอการใช้ภาษาอังกฤษกำกับมาพรัอม 
กับตัวสินค้า หรือส่วนผสมของตัวยาในสินค้ามีคุณสมบัติต่างกัน วัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าดัง 
กล่าวโดยผู้ผลิตที่เป็นผู้รับอนุญาตในต่างประเทศ ต่างจากสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ เป็นต้น 
โดยกำหาเดเป็นกวามผิด หากผู้นำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันไม,ปฎบัติตาม

นอกจากการกำหนดให้ต้องติดสลากาทเตัวสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนแก้ว มาตรการอีกอันหนง 
ซึ่งตรงกันช้ามกับการติดสลาก ไต้แก,การกำา!บดให้ลบ หรือนำเอาเกรองหมายการค้าที่ปรากฎ 
บนตัวสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนออก เพ่ือไม,ให้ผู้นำเช้าซ้อนแสวงไทกำไรจากการลงทุนของเจ้าของ 
เกรองหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ เพื่อชให้ผู้ซื้อเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างสินค้า 
ที่ถูกนำเช้าซ้อนซ่ึงมักจำหน,ายในราคาที่ตํ่ากว่า สินค้าซ่ึงจำหน,ายในตลาดโดยเจ้าขอ เคร่ืองหมาย 
การค้าหรือโดยตัวแทนจำหน1ายสินค้าที่ถูกต้อง 51

4 . 2  การนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่ปน 
และมาตรกไรในการแก้ไข

การนำเช้าซ้อนสินค้าในประเทศญี่ปุน หมายถึงการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย

51 D w ig h t , L . ,  M i l l e r .  R e s t r i c t i n g  The G ray  M ark et  
i n  T ra d em a rk ed  G o o d s: PER SE L e g a l i t y ,  The T rad em a rk  
R e p o r t e r  76 ( S e p te m b e r -O c t o b e r  1 9 8 6 ) : 3 8 6 - 7



4 . 2 . 1  พัฒนาการของกฎหมายในเรื่องการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกันในประเทศญี่ป่น

ปีญหาการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ ใน 
ประเทศญี่ป่น ศาลพิจารณาโดยอาศัยกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ในคดีการ 
ไ! นช้าซ้อนสินค้า โดยมากศาลจะพิพากผาห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันจากต่างประเทศ เช่นดีการนำเช้าซ้อนกาแฟ N e s c a f e 52 53 ระหว่าง บริษัท N e s t l e  
N i h o n  K. K. V  S a n k a i  S h o t e n  ซึ่งศไถห้ามมให้1จำเลยนำเช้ากาแฟ N e s c a f e  
จากต่างประเทศ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท N e s t l e  เป็นเข้าของเครื่องหมายการค้า N e s c a f e  
ใช้กับกาแฟสำเร็จรูป โจทก์เป็นบริษัทใใ!เครือของบริษัท N e s t l e  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า N e s c a f e  ใช้สำหรับกาแฟสำเร็จรุปที่ผลิตและจํ เหน่าย 
และไต้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า N e s c a f e  ใจ้แล้วทั้งใใ!ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และ,ในประเทศญี่ป่น โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า N e s c a f e  ที่ถูกต้องใใ!ประเทศ 
ญปุใ! จำเลยนำเช้า N e s c a f e  จากต่างประเทศซึ่งแม้จะใช้เครื่องหมายการค้า N e s c a f e  
อย่างถูกต้อง แต่รสชาติแตกต่างจากN e s c a f e  ที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ป็น

9 7
การค ้าเด ียวก ันจากแทล ่งผล ิตในต ่างประเทศ เช ้ามาจำใทท ่ยแข ่งก ับส ินค ้าท ี่ผ ู้นำเช ้าท ี่ม ีส ิทธ ิแต ่

เพ ียงผ ู้เด ียวอย ่างถ ูกต ้องในประเทศญ ี่ป ่น  52

5 2 K aoru  T a k a m a tsu , " T r e a tm en t o f  P a r a l l e l  
I m p o r t a t io n  i n  J a p a n " , A IP P I J o u r n a l  (1 9 9 1 )  ะ 3

53 เรื่องเดียวกัน หน้า 5 ( N e s t l e  N ih o n  K .K . V .  S a n k a i
S h o t e n ,  May 2 9 , 1 9 6 5 , T ok yo  D i s t . c t . )
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โคยเหตุที่เครื่องหมายการค้า เพื่อติดบนตัวสินค้าแล้ว ทำหน้าที่สามประการคือ 
1 . บอกถึงเท!ล่งกำฒดของสิ'นค้า 2 . รับรองคุณภาพ หรือคุณสมบัติของตัวสินค้า และ 3 .
ทำหน้าที่โฆษณาสินค้าให้แก่เจาของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในกรณีเครื่องหมายการค้า 
N e s c a f e  ทำหน้าที่ครบค้วนทั้งสามประการ แต่เนื่องจากคุณภาพของสินค้า คือรสชาติกาแฟ 
N e s c a f e  ที่จำเลยนำเค้าจากต่างประเทศ ต่างไปจากรสชาติของกาแฟ N e s c a f e ท ี่ผลิต 
ในประเทศโดยโจทก์ สาธารณชนผู้ซื้อย่อมจะสับสนหลงติดในรสกาแฟในขณะเลือกซื้อ ทำให้ 
โม่ไค้กาแฟรสตรงตามที่ต้องการ ศาลโอซากาจึงพิพากษาห้ามมิให้จำเลยนำเค้าสินค้า N e s c a f e

แนวโน้มของศาลที่ห้ามการนำเค้าซ้อนเริ่มเปลี่ยนไป บันแต่ศาลมีคำพิพากษา 
ในคกีปากกา P a r k e r  54ว่าการนำเค้ไซ้อนสินค้าที่แห้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง 
ถูกต้องไม,ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเค้าของ เค้าของเครื่องหมายการค้า 

ไม,สามารถห้ามการนำเค้าสินค้าตังกล่าวไต้

ค้อเท็จจริงในกดีบีมีว่า บริษัท S c h u l y r o  T r a d i n g  C o m p a n y  ;ป็น 
ผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ( E x c l u s i v e  D i s t r i b u t o r )  ปากกา P a r k e r ! น 
ประเทศญี่รุ่เน และไต้จดทะเบียนการเป็าเผู้ใช้เครื่องหมายการค้า " P a r k e r "  แต่เพียง 
ผู้เดียวในประเทศญี่นื่น N . M. C . โจทก์ในคดีนี้นำเค้า ปากก I P a r k e r  จากประเทศ 
ฮ่องกง บริษัท S c h u l y r o  T r a d i n g  C o m p a n y  จงร้องขอต่อศาลแห่งกรุงโตเกยว 
ให้มีคำสั่งชั่วกราว ห้ามการนำเค้าปากกา P a r k e r  ของโจทก์ และหลังจากที่ศาลไต้มีคำสั่ง 
ชั่วกราวห้ามการนำเค้า บริษัท S c h u l r y o  T r a d i n g  C o m p a n y  ไต้ยืนคำร้องต่อ 
กรมศุลกากร เพื่อห้ามการนำเค้าปากกา P a r k e r  โดยระบุว่าการนำเค้าของ โจทก์ N .M .C . 
เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า" P a r k e r  " ซึ่งตนไต้จดทะเบียนไค้แล้วในประเทศ

54 เร่ืองเดียวกัน หน้า 4 (N.MC. C o. V .  S c h u ly r o  T r a d in g
C o .,  F e b . 2 7 , 1 9 7 0 , O sak a  D i s t .  c t . ,  234  H a n r e i  T im es  57)
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ญ่ีา'Jli ฒอ N .M .C . พยายามนำเข้าปากทา P a r k e r  จากประเทศฮ่องกง กรมตุ[ถกากร 
ปฏเสอที่จะออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก’ N .M .C . เว้าท่า N .M .C . จะไห้รับความยินยอม 
จากบริษัท S c h u l r y o  เสียก่อน N .M .C . จึงา'เองบริษัท S c h u l r y o  ต่อศาลแห่งเมือง 
โอซากา ขอให้ศาลพิพากษาว่า S c h u l r y o  ไม'มืสิทอห้ามการนำเข้าปากกา P a r k e r  
ซึ่งเป็นสินห้าที่แท้จริง ( G e n u i n e  G o o d s )

ศาลแห่งกรุงโอซาก)พิพเกษ )ว่า กเรนํนข้าซ้อนไม'เป็นการกระทำที่ผดกฎหมายโคข 
ตัวของมันเอง ศาลพิพ)กษาโดยยึดทฤษฎีทางอาญาในเรื่องการกระทำที่ถือเป็นกวามผิดตาม 
กฎหมายเป็นหลัก ประกอบกับเกรื่องหมาย " P a r k e r "  ใช้เพอบ'งบอกถืงแา!ล่งกำเนิดของ 
สินห้าว่าผลิตโดยบริษัท P a r k e r  ไม่ใช่ใช้เพิ่อบ่งบอกถึงตัวผ้จัคจำหน่ายปากกา P a r k e r  
ในประเทศณปุบ และปากกา P a r k e r  ท่ี N . M . C . นำเข้าเป็นสินห้าที่ฝ็กุณภาพทัดเทียม 
กันกับปากกา P a r k e r  ที่บริษัท S c h u l r y o  จํ)หน')ยในตลาด ตังาทั้เ บริษัท S c h u l y r o  
จึงไม่มสิทอิห้ามการนํ)เข้าปากกา P a r k e r  โดย N . M . C . นับตังแต่'วันที่ 1 มิธุนาขน พ.ศ. 
2 5 0 7  เป็นห้าเมา การนำเข้าซ้อนสินห้าที่ใช้เครื่องหมายการห้าเคียวกันในประเทศญี่ปุน 
มเพิ่มมากขึ้น 55

กำพิพากษาในดกี P a r k e r  นส่งผลให้กรมศุลกากรซึ่งอยู่ในสังกัดของ 56 
กระทรวงการคลังออกประกาศตามกวามใาเพระราชกัญฤเตว่าห้วยพิกัดศุลกากร ในปีพ.ศ. 2 5 1 5

55 C h r is t o p h e r  H e a th , "From " P a rk er"  t o  "BBS" - 
The T r e a tm e n t  o f  P a r a l l e l  I m p o r ts  i n  J a p a n " , P a r a l l e l  
I m p o r ts  i n  J a p a n , l i e  24 (1 9 9 3 )  ะ 180

56 K aoru T a k a m a tsu , T r e a tm e n t  o f  P a r a l l e l  
I m p o r t a t io n  i n  J a p a n , A IP P I J o u r n a l  (J a n u a r y  1 9 9 1 ) ะ 4



วางแนวปฏิบัติเที่ยวกับการนำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเช้ามาในประเทศญี่าไน 
คือ ในกรณที่เครื่องหมายการค้า,ในประเทศญี่ปุาเ และเครื่องา(ม่ายการค้าในต่างประเทศเป็นของ 
เช้าของเดียวกัน โดยบริษัททั้งสองมีความเที่ยวพันกันในลักษณะเป็นบริษัทแม่และบริษัทถูกหรือ 
บริษัทในเครือ เช้าหน้าที่กรมศุลกากรจะอนุญาตให้นำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันนํ่ใเจากต่างประเทศ1ไค้ ค้าสินค้าที่ถูกนำเช้าช้อนเป็นสินค้าจริง เช่นตัวอย่างกรณีปากกา 
P a r k e r  นอกจากนี้ ประกาศฉบับตังกล่าว ยกเว้นการนำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันเพื่อการใช้ส่วนตัว ว่าไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของเช้าของ 
เครื่องหมายการค้า

เงื่อนไขในการพิจารณาการนำเช้าช้อน ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ศาลพิจารณา 
จากหน้าที่ของเครื่องาเมายการค้า 3 ประการ คือ

ก. หใภ้ที่ในการบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ( O r i g i n  o r  s o u r c e  o f  

g o o d s )
ข. หาท้ที่ในการรับรองคุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติของตัวสินค้า ( G u a r a n t e e  o n

f e a t u r e  o r  q u a l i t y  o f  g o o d s )
ก. หน้าที่ในการโฆษณาตัวสินค้า ( A d v e r t i s i n g )

1 0 0

โดยหลัก หากเช้าของเครื่องหม ายการค้าเป็นเช้าของรายเดียวกัน (ในที่นิหมาย 
(รวมถึงนิตินุกคลที่มีความสัมพันธ์เที่ยวช้องกันไม่ว่าโดยทางหพื่งทางใด) และเครื่องหมาย

I  ' /  . "  ' 7
การค้านน เป็นเครองใ(มายการค้าทีเช้าของเครืองา!มายการค้าจดทะเมียนไว้พังในต่างประเทศ 
และในประเทศญี่าไน และสินค้าที่ถูกนำเช้าช้อนมีคุณภาพเหมือนกับสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายใน 
ประเทศญ่ีท'ไน สินค้าตังกล่าวย่อมไค้รับอนุญาตให้นำเช้าช้อนไค้เพ ื่องจากสินค้าทังท่ีผลิตหรือ 
จำหน่าย'ในประเทศญี่าไนและที่Pเลิตในต่างประเทศ มีที่มาจากแหล่งเดียวกันและสินค้าที่ถูกนำ 
เขาช้อนมีคุณสมบัติพัดเทียมกันกับสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศ สาธารณชนผู้ซือ 
ไม่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด คุณภาพและในความเป็นเช้าของของสินค้าแต่อย่างใด 
แต่ถ้าสินค้าที่ถูกนำเช้าช้อนมีคุณภาพแตกต่างไปจากสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศ 
เช้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ป่นสามารถขัดขวางการนำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่อง



หน เยการค้าเคียวกันดังทล่า'ว มิให้จำหน’ายในประเทศญ!,]นได้

กฎที่กรมคุ[ลกาทรของประเทศฌูป่น ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าซ้อน 
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศนั้น เมื่อนำมาปรับกับข้อเท็จจริงในคดี 
P a r k e r  ผลจะไม่ต่างไปฉากกำพิพากบาเดิม กล่าวคือ บริษัท S c h u l y u r o  T r a d i n g  
C o m p a n y  ไม่สามารถขัคขวางการนำเข้าซ้อนปากกา P a r k e r  จากประเทศฮ่องกงได้ 
เพราะหากถือว่า ทเรใช้เครื่องหมายการค้าโดยบริษัท S c h u l y u r o  T r a d i n g  C o m p a n y  
เป็นการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ในต่างประเทศ) ก็ย่อมถือได้ว่า บริษัท S c h u l y u r o  
T r a d i n g  C o m p a n y  มีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเหศ 
แม้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จะไม,ได้เป็นไปในลักบณะบริษัทแม่บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ 
ตามที่กฎของกรมศุลกากรกํเหนดไว้ก็ตาม และด้วยเหตุที่สินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนเป็นปากกา 
P a r k e r  จริง บริษัท S c h u l y u r o  T r a d i n g  C o m p a n y  จึงไม่สามารถขัดขวาง 
การนำเข้าซ้อนปากกา P a r k e r  ได้

ป็จจุบัน การนำเข้าซ้อนสินค้าจริงที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ 
เข้ามาในประเทศญี่ป ่นไม่ถือเป็นการกระทำความผดตามกฎหมายญี่ป่น และกระ ;รวง 57 
การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่นุ่น มีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้ 
เครื่องหมายการค้าเดียวกันจ ไกต่างประเทศได้ เป็นด้น เสือผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่งกาย เครื่องหนัง 
และสินค้าอื่น ๆ ซงใช้เครื่องหมายการค้าทีจ่ดทะเบียนแค้วในประเทศญี่ป่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี 
หนังสือที่มีลิขสิทธิถูกตองตางากฎหมายของประเทศญี่ปุน ชิมมิคอนดักเตอร์ 
( S e m i c o n d u c t o r )  และเครื่องกอมพิวเตอร๙และยินยอมใน้มีการนำเข้าซ้อนสินค้า 
จำพวกเครื่องจักร เครื่องอิเถีคโทรนก และสินค้าอื่น,ใดภาย,ใต้กฎ!เมายสิทธิบัตรในประเทศญี่นุ่น

นอกจากคดีนำเข้าซ้อนสิ!เค้าที่ใช้เครื่อง!ทาไยการค้าเดียวกันสองคดี คือคดีกาแฟ

57 เรื่องเดียวกัน หน้า 1 8 4



1 0 2
N e s c a f e  และ กดีใJไกทา P a r k e r  ที่กล่าวถึงแข้ว ยังมีกดีในเรื่องการนำเข้าซ้อนสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการข้าเดียวกันที่สำคัญอีก 3 คดีคือ คดีนำเข้าซ้อนเสือยืด " L a c o s t e "
คดีนำเข้าซ้อนชิ้นส่วนรถยนต์ BBS และคดีนำเข้าซ้อนรองเท้านุ๊ทของบริษัท N o r d i c a  
ซึ่งเป็นคดีลต์ลุ^ในเรื่องการนำเข้าซ้อนสินข้าที่'ใช้เครื่องหมายการข้าเดียวกันในประเทศญี่ร่เน 
ซึ่งเหตุผลและกำพพากยาของศาลน่าสนใจควรแท่การศกมา

ในคดีการนำเข้าซ้อนเสื้อยืด L a c o s t e  ซึ่งไข้กล่าวถึงในบทที่ 2 ข้อเท็จจริงฝ็ว่าโจทก์ 
บริษัทL a  C h e m i s e  L a c o s t e  5 8 เป็นเจ้าของเครื่องใ!าแยการข้ากำว่า " L a c o s t e  
และรูปจระเข้" และโจทก์ไค้จดทะเมียนเครื่องหมายการข้าดังกล่าวในประเทศต่างๆแทบทั่วโลก 
รวมทั่งในประเทศญี่า'เน โจทก์ให้สิทธิแกบริษัทญ่ีปุน (โจทก์ร่วม ในคดีนี้) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 
เสือยืด L a c o s t e  และรูปจรเข้!นประเทศญปุบ จำเลยซอ เสือยืด L a c o s t e  จากบริษัทใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไค้รันสิทธิจาก L a  C h e m is e  L a c o s t e  ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 
เสือยืด L a c o s t e  และรูปจระเข้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ บริษัท L a  C h e m is e  
L a c o s t e  ถือทุ,นในบริษัทอเมริกันดังกล่าว 47% แม้ว่าเสื้อยืด L a c o s t e  ที่ผลิตใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกนำเข้าซ้อนจะมีคุณภาพต่างจากเสื้อยืด L a c o s t e  ที่ผลิตใน 
ประเทศญี่ร่เนก็ตาม กาลแห่ใกรุงโค๓ ยาไม่ท้ามการนำเข้าซ้อนของจำเลย และยกกำ!องของ 
โจทก์,ใไนรื่องท่าเสียหาย โดยศาลให้เหตุผลว่าสาใทรฌชน ผู้ซื้อทราบว่าเสื้อยืด L a c o s t e  
เป็นสิใเข้าของเจ้าของ คือบริษัท L a  C h e m is e  L a c o s t e  บริษัทเดียวกัน แม้ว่าจะผลิตโดย 
บริษัท(ผู้รับอนุญ เฅ L i c e n s e e )  ต่างรายกัน คือผลติโดยบริษัท(ผู้รับอนุญาต L i c e n s e e )

58 เรื่องเดียวกัน หน้า 1 8 1  ( T o k y o  D i s t r i c t  C o u r t ,  d e c i s i o n  

o f  D e c e m b e r  7 .  1 9 8 4 ,  1 1 4 1  H a n r e i  J i h o  1 4 3 ,  5 4 3  H a n r e i
T im e s  3 2 3 )



ในประเทศสหรัฐอเมริกาใ!รือผลิตโดยบริษัท (ผู้รับอนุญาต L i c e n s e e )  ในประเทศญี่ผู้นก็ตาม 
แหล่งกำฌดของสินค้าและกูดวิถล์ของเครื่องหมายการค้า L a c o s t e  และรูปจระเข้ 
ยังเป็นของเจ้าของบริษัท L a  C h e m is e  L a c o s t e  อยู่ดังเดิม

คดีนำเข้าซ้อนซบส่วนรถขนตํใต้เครื่องหมายการค้า BBS 59 ข้อเท็จจริงในคดีนมว่า 
โจทก์เป็นบริษัทญี่ป่ใแเถะเป็นผู้จัดจํ ท!น่ายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน 
โดยบริษัทยอรมัน ในประเทศญี่ฟ้นแต่เพียงผู้เดียว จำเลยนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ BBS  

ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศเยอรมันซงไม่มีหมายเลขกำกับเข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ฟ้น 
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลห้ามจำเลยนำเข้าชิ้ใเส่วนรถยนต์ BBS ดังกล่าว ศาลแห่งเมืองนาโงย่า 
พีพากบาอนุญาตให้จำเลยนำเข้าชินส่วนรถยนต์ BBS ที่ปราศจากหมายเลขเครื่องกำกับ 
เข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ปุนไต้ โดยศาลพีจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็นคือ

ประเด็นแรกศาลพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่าง 
ประเทศคับบริษัทญี่ป่น ซึ่งไต้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศ 
ญี่ป่น ศาลพบว่าบริษัททังสองมีความสัมพันธ์ต่อคัน แม้ว่าในขณะจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้า BBS ในประเทศญี่ป่นบริษัททั้งสองจะยังไม่มีความสัมพันธ์ต่อคันก็ตาม

ประเด็นที่สอง ศาลพิจารณาตัวสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ BBS ที่ถูกนำเข้าซ้อนว่าเหมือน 
ค ับสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ BBS ที่โจทก์จำหน่ายในประเทศญี่ป็นหรือไม่ ศาลพบว่าสินค้า 
ทั้งสองมีที่มามาจากแหล่งกำเนํดเดียวคัน (ใ'นประเทศเยอรมัน) และคุณภาพของสินค้าก็ 
เหมือนกัน แม้ว่าสินค้า BBS ที่ถูกนำเข้าซ้อนจะไม,มีหมายเลขเครื่องกำกับก็ตาม สาธารณชน 
ผู้,ชื้อย่อมไม่สับสนใ!ลงผดในแ,หล่งกำเน่ค,ของสินค้า เครื่องใ!บายการค้าและตัวสินค้าแต่อย่างใด 
ด้วยเหตุน ศาลแห่งเมืองใเาโงย่าจึงอนุญาตให้นำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าวไต้
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59 เรืองเดียวกํน ใ!น้า 1 8 1  ( N a g o y a  D i s t r i c t  C o u r t ,  d e c i s i o n  
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กคีการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันในประเทศญี่รุ่เน กคีล่าสุดในปี 
พ.ศ. 2 5 3 8  ไค้แท่กคี C h i y o d a  S p o r t s  V . N o r d i c a  J a p a n 60 เป็นการนำเช้าซ้อน 
รองเท้าบูทสำไ!รันใช้เล่าเสกี ซึ่งผลิตในประเฑสอิตาลีโดยบริษัท N o r d i c a  ร . P . A . 
N o r d i c a  J a p a n  ขัดขวางการนำเช้ารองเท้าบุ๊ทที่ใช้เล่นสกีของโจทก์ โดยยื่นขอให้ 
สุลกากรห้ามมิให้โจทก์นำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าว ศุลกากรมิกำสั่งห้ามมิให้โจทก์นำเช้าซ้อน 
รองเท้าบุ๊ทที่ใช้เล่นสกี N o r d i c a  ต่อมา N o r d i c a  J a p a n ! ค้'พิมพ์โฆษณาในหนังสือ 
นํตยสารกีฬาระบุห้ามการนำเช้าซ้อนสินค้าดังกล่าว โดยค้างกฎหมายพิกัดศุลกากร 
( U n i f o r m  T a r i f f  L aw ) ที่ห้ามการนำเช้าซ้อนสินค้าดังกล่าว นอกจากจะไค้รับ 

อนุญาตจาก N o r d i c a  J a p a n  เท่าบัน โจทกจงฟ้อง N o r d i c a  J a p a n  ต่อศาล 
ขอให้ศาลมิกำสั่งห้ามมิให้ N o r d i c a  J a p a n  พิมพ์โฆษณาเผยแพร่ช้อความ 
ห้ามการนำเช้าซ้อนสินค้าดังกล่าว โดยอาศัยกฎบมายการแข่งขันอินไม่เป็นธรรม ( U n f a i r

C o m p e t i t i o n  Law )

จากกคีล่าสุดนี้ทำให้เห็นว่าการนำเช้าซ้อนไม,ไค้จำกัดอยู่เฉพาะกฎทมาย 
เกรื่องหนายการค้า และกฎหมาย,ในเรื่องละเมิดเท่านัน ประเด็นใใแรื่องการนำเช้าซ้อนสินค้า 
ที่ใข้เครื่องหมายการค้าเคียวกันเริ่มเกี่ยวช้องกับเรื่องยื่น  ๆ ด้วย คือการพิมพ์โฆษณาห้ามการ 
นำเช้าซ้อนที่ใข้เครื่องหมายการค้าเคียวกันเช้ามาจำหน' พในประเทศ ประเด็นพิพาทในกคีที่ 
กล่าวมานี้ อยู่ที่ว่า การพิมพ์ข้อกวามห้ามการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ไม่ไค้รับอนุญาตจากบริษัท 
N o r d i c a  J a p a n  เป็นการแข่งขันอย่างไม่ธรรมแก'โจทก์หรือไม' ซึ่งดกียังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาขอาศาล

แน'วกำพิพาพา'ของศาล,ในประเทศญี่ร่เน จึงพอสรุปไค้เป็นสองแนว คือ แนวแรก 
ศาลจะอนุญาตให้นํ น,ช้า1ซ้อนสินค้าที่'ใช้เกรื่องหมายก ารค้าเคียวกันไค้ หากสินค้าที่ถูกนำเช้า 
ซ้อนเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง หรือหากผู้นำเช้าซ้อนสินค้า 
ที่ใช้เกรื่องหมายการค้าเคียวกันกับเจ,าของและเช้าของเกรื่องหมายการค้าในต่างประเทศมิความ
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สัมพันธ์กัน(ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม) และไม่เกิดการสับสนหลงผิดในหม่สาธารณชนผู้ซื้อ 
แนวที่สองคือ ศาลจะไมอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าจากต่างประเทศ หากไม่ได 
รันอนุญาตจากผู้นำเข้าที่ถูกต้อง

4 . 2 . 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนสินต้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกัน 
ในประเทศญี่ Ï] น

ในระยะแรกคำพิพากษาของศาลในคดีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้า 
เคียวกันที่สำกัญ  ๆ ดังกล่าวข้างต้น วางหลักในการพิจารณาการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้ 
เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่l’j าเ ต่อมาในระยะหลังกฎหมายที่นำมาใช้พิจารณา 
ในเรื่องการนำเข้าซ้อน ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายพิกัด 
ศุลกากรเท่านั้น มีการนำกฎหมายว่าต้วยการแข่งขัใเอันไม่เป็นธรรม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และข้อซื้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งมีม่ติในทางเศรษฐศาสตร์เข้เมร,วม 
พิจารณาในคดีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศญี่รืเนต้วย 
โดยจะไต้กล่าวถึงต่อไป

กฎหมายที่เกี่ยวช้องซึ่งใช้ในการพิจารณาการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียว 
กันในประเทศญี่ปุน มีดังนคือ

1 .  พระราชบัญศุโตเครื่องหมายการค้ามาตรา 3 6  และมาตรา 3 7
4

2 . พระราชบัญญัติพิกัดศุลกากร มาตรา 2 1 ( 1 )  (4 )
3 .  พระราชบัญญัติว่าต้วขการแข่งขันอันไม,เป ีนธรรมมาตรา 1 (1 )  (4 )

(5 )
4 .  พระราชบัญญัติ{เองกันการผูกขาด มาตรา 19
5 .  กฎของกระทรวงเศรษฐกิฐ ลำดับที่ 5 2 2  ( D i r e c t i v e )
6 .  ข้อชีแนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ( G u i d e l i n e )

4 . 2 . 2 . 1  . พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 3 6  และ 37
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ILไตร1.36. แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมาย 

ทารค้าที่จะห้ามผู้ละเมิดหรือผู้ที่กำถังจะกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน มิให้ 
ละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า และให้ยุติการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหเองดเว้น 
การกระทำละเมิดดังกล่าว 61

C h r i s t o p h e r  H e a t h ,  " F ro m  " P a r k e r "  t o  "B B S" - 
T h e  T r e a t m e n t  o f  P a r a l l e l  I m p o r t s  i n  J a p a n " ,  P a r a l l e l  
I m p o r t s  i n  J a p a n ,  l i e  2 4  ( 1 9 9 3 )  ะ 1 7 9 - 1 8 7

J a p a n e s e  L a w s R e l a t i n g  t o  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y , 
T o k y o  1 9 9 2  A I P P I  J a p a n ,  1 6 5 - 1 6 7 ,  1 5 1

" S e c t i o n  3 6  (1 )  T h e  o w n e r  o f  a  t r a d e m a r k  r i g h t  o r  o f  a  
r i g h t  o f  e x c l u s i v e  u s e  m ay  r e q u i r e  a  p e r s o n  w h o  i s  
i n f r i n g i n g  o r  i s  l i k e l y  t o  i n f r i n g e  t h e  t r a d e m a r k  r i g h t  
o r  r i g h t  o f  e x c l u s i v e  u s e  t o  d i s c o n t i n u e  o r  r e f r a i n  f r o m  
s u c h  i n f r i n g e m e n t
(2 )  T h e  o w n e r  o f  a  t r a d e m a r k  r i g h t  o r  o f  a  r i g h t  o f  

e x c l u s i v e  u s e  w ho  i s  a c t i n g  u n d e r  t h e  p r e c e d i n g  
s u b s e c t i o n  m a y  d e m a n d -  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  a r t i c l e s  b y  
w h i c h  t h e  a c t  o f  i n f r i n g e m e n t  w a s  c o m m i t t e d ,  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  f a c i l i t i e s  u s e d  f o r  t h e  a c t  o f  i n f r i n g e m e n t ,  o r  
o t h e r  m e a s u r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  i n f r i n g e m e n t "

" S e c t i o n  3 7  T h e  f o l l o w i n g  a c t s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  
b e  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  a  t r a d e m a r k  r i g h t  o r  o f  a  r i g h t  o f  
e x c l u s i v e  u s e :  ( i )  ..................

( i i )
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( i i i )  a c t s  o f  h o l d i n g  o r  i m p o r t i n g  a r t i c l e s  
w h i c h  a r e  f o r  u s e  b y  p e r s o n s  t o  whom  t h e  s e r v i c e s  a r e  
p r o v i d e d  a n d  t o  w h i c h  t h e  r e g i s t e r e d  t r a d e m a r k  o r  a  
t r a d e m a r k  s i m i l a r  t h e r e t o  h a s  b e e n  a p p l i e d ,  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h e  d e s i g n a t e d  s e r v i c e s ,  o r  o f  s e r v i c e s  
s i m i l a r  t o  t h e  d e s i g n a t e d  s e r v i c e s  o r  d e s i g n a t e d  g o o d s ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  u s i n g  s u c h  a r t i c l e s  i n  t h e  p r o v i s i o n  
o f  s u c h  s e r v i c e s ; . . . . "

" S e c t i o n  2 (2 )  " R e g i s t e r e d  t r a d e m a r k "  i n  t h i s  Law  m e a n s  a
t r a d e m a r k  r e g i s t r a t i o n  b e e n  e f f e c t e d

(3 )  " U s e "  w i t h  r e s p e c t  t o  a  m a r k  i n  t h i s  Law 
m e a n s  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t s :

( i )  ...............
( i i )  a c t s  o f  a s s i g n i n g ,  d e l i v e r i n g ,  d i s p l a y i n g  

f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s i g n m e n t  o r  d e l i v e r y ,  o r  i m p o r t i n g ,  
t h e  g o o d s  o n  w h i c h  o r  o n  t h e  p a c k a g i n g  o f  w h i c h  a  m a r k  
h a s  b e e n  a p p l i e d ;

( i i i )  ..............."
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มาตรา 3 7  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าระบุว่า การใช้เครื่องหมายการค้า 

โดยไม่ไต้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเช้าของเครื่องหมายการค้า 
การนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหนไยการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของเช้าของโดยไม,ไต้รับ 
อนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเช้าของตามนิยามในมาตรา 2 (3 )  (2 )  
แห,งพระราชบัญญัติฉบับนี้ *

ดังนั้นเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ เครื่องหมายการค้าของ 
เช้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ไต้รับอนุญาตจากเช้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมถือเป็น 
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเช้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเช้าของเครื่องหมายการค้า 
สามารถนำมาตรา 3 6  และมาตรา 37  ห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าวไค้

4 . 2 . 2 . 2  . พระราชบัญญัติพิกัดศุลกากร มาตรา 2 1 ( 1 )  (4)

ในการป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเช้าของเครื่องหมายการค้า 
เนื่องจากการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันจากต่างประเทศ มาตรา 
2 1 ( 1 )  อนุ ( 4)  แห่งพระราชบัญญัติพิกัดศุลกรห้ามการนำเข้าสินค้าที่จะละเมิดต่อสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า และสิทธิ 
อื่นในทำใเองเดียวกัน เช้าของเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่อาศัยมาตรานี้ประกอบกับมาตรา 36  
และมาตรา 3 7  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เมื่อขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าเป็น 
สำคัญ และมาตรา 2 1 ( 2 )  ให้อำนาจเช้าาททที่ศุลกากรในการยึดหรือทำลายหรือส่งกลับสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ถูทนำเข้าซ้อนไต้

4 . 2 . 2 . 3  . พระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม มาตรา 1 ( 1 )  (4)

( 5)

*ดูท่ี 61



1 0 9
มาตรา 1 ( 1 )  ( 4 )  และ 1 5 1  แน ่งพระราชบ ัญญ ัต ิว ่าด ้วยการแข ่งข ันก ันไม,เป็น 

Tlรรม ห ้ามการใช ้โดยไม ่ได ้ร ับอน ุญ าต และการใช ้ท ี่จะก ่อให ้เก ิดการส ับสน หลงผ ิดใน แหล ่ง  

กำเนิด ค ุณสมบัต ิ ส ่วนผสม หรือปริมาณของส ินด ้า หากเช ้าของเครื่องหมายการด้าสามารถ  

พล[จน ์ว ่าการนำเช ้าซ ้อนสินด ้าท ี่ใช ้เคร ื่องหมายการด ้าเค ียวก ันก ับเคร ื่องหมายการด ้าของตน  

ก ่อให ้เก ิดการส ับ สน ใน แห ล ่งกำฒ ดของส ิน ค ้า ค ุณสมบัต ิของต ัวส ินค้า ส ่วนผสมของตัวส ินค้า 

หรือปริมาณบรรจุของส ินค ้า ประการใดประการหน ึ่งศาลม ักห ้ามม ิให ้ม ีการนำเช ้าซ ้อนส ินค ้า 

ที่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าเค ียวก ันก ับเคร ื่องหมายของเช ้าของเครื่องหมายการค ้า ต ังน ั้นหากส ินค ้า 

ที่ถ ูกนำเช ้าซ ้อนและส ินค ้าของเช ้าของเคร ื่องหมายการค ้าม ีต ้นกำเน ิดเป ็นท ี่เค ียวก ัน การนำ 

เช ้าซ ้อนสินค ้าท ี่ใช ้เครื่องหมายการค ้าเด ียวก ันก ับเช ้าของ ย ่อมไม ่ถ ือเป ็นการกระทำผ ิด  

ตามมาตราน ี้เช ้าของเคร ื่องหมายการค ้าจ ึงไม ่สามารถนำมาตราน ีมาใช ้เพ ื่อ!)องก ันการ 
นํ นช ้าซ ้อนสินค ้าของผ ู้นำเช ้าไค ้ ช ้อยกเว ้นการละเม ิดทรัพย ์ส ินทางใใญญาม ีระบ ุไว ้ไนมาตรา 6 

ซ้งเช ้าของเครื่องหมายการค้าจ ํไค ้องพ ิจารณาช้อยกเว ้นโดยละเอ ียด

4 . 2 . 2 . 4  . พระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาด บาตรา 19

มาตรา 1 9  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดระบุการกระทำที่ถือว่าเป็นการ 
ผูกขาดและเป็นความผิด ในกรณีตังต่อไปนี้

หากปรากฏว่าผู้จำหน่ายที่ไค้รับอนุญาตกระทำการตังนีคือ 
ก. ขัดขวางมิให้ผู้นำเช้าซ้อนสินค้าซื้อสินค้าที่แท้จริงจากตลาดในต่างประเทศ 
ข. ห้ามมิให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยจำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนจากต่างประเทศ 
ก. ชักนำหรือจูงใจผู้ค้าปลีกรายย่อยมิให้จำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเข้!ซ้อนจากต่าง 

ประเทศ
ง. รบกวนการจำหน่ายสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนโดยกล่าวหาว่าสินค้าตังกล่าวเป็นสินค้า 

ปลอม
จ. ค้อนให้สินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนอยู่ในลักษณะจนบุมค้วยวิธีต่าง ๆ
ฉ. ปฏิเสธที่จะให้บริการซ่อมสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนจากต่างประเทศ และ
ช. ขัดขวางการโฆษณาและกิจกรรมต่าง  ๆ ในการโฆษณาสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อนจาก

ต่างประเทศ



กฎหมายป้องกันการผูกขาดตามมาตรานีเอื้อประโยชน์ให้แก,ผู้นำเข้าซ้อนสินกัาที่ใช้เครื่องทมาย 
การค้าเดียวกันจากต่างประเทศ มากกว่าจะคุ้มครองสิทธิของเข้าของเครื่องหมายการค้าในการ 
ข ัด ขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของตน 
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ศาลอาจนำมาใช้การพิจารณาดคีเรื่องการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้ 
เครื่องหาJายการค้าเคียวกัน หากศาลยึดประเคีใแรื่องการผูก1ขาดเป็ใ1สำกัญ ทีมแนวโน้มว่าศาลจะ 
อนุญาตให้มีการนำซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เพื่อให้สาธารณชน 
ผู้บริโภคไค้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ

4 . 2 . 2 . 5 .  กฎของกระทรวงเศรษฐกิฐลำดับที่ 5 2 2  ( D i r e c t i v e )

กฎกระทรวงฉบับน ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนไค้เสียที่ห้ามการนำเข้าและการจำหน่ายสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่อง1!มายการค้าของเข้าของฉากต่างประเทศ โดยเข้าของ 
เครื่องหมายการค้า ขนกำรัองขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าดังกล่าวต่อเข้าหน้าที่กวนศ"'กากร

1 1 0

4 . 2 . 2 . 6 .  ข ้อช ี้แนะของกระทรวงการค ้าและอ ุตสาหกรรม ( G u i d e l i n e )

กระทรวงโทรค้าและอ ุตสาหกรรมของประเทศฤทโนไค ้ต ั้งคณะทำงานเพ ื่อศ ึกษาและ 

ขจัดอ ุปสรรคท ี่ก ีดขวางการนำเข ้าส ินค ้า เพ ื่อเดือนกันยายน พ-ศ. 2 5 3 4  และไค ้กำหนด  

ข้อช ี้แนะเป ็นแนวทางเก ี่ยวก ับเร ื่องการนำเข ้าซ ้อใเส ินค ้าท ี่โช ้เคร ื่องหมายการค ้าเด ียวก ันว ่า 

จะอนุญาตให ้ม ีการนำเข ้าซ ้อนสินค้าจำพวกเครื่องใง ุ่งห,มแต่งกาย เคร ื่องหบ ังและส ินค ้าอ ื่นใด  

ที่ใช ้เคร ื่องหมายการค ้าท ี่ไค ้ร ับ  ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญ ี่น ์น  

รวมทั้งจะอนุญาตให้ม ีการนำ เข ้าซ ้อนสินค้าแผ ่นเส ียง แผ่นซีดี หบ ังส ือ (ยกเว ้นส ินค้าท ี่ละเม ิด  

ลิขส ิทธ) ซงไค ้ร ับความคุ้มกรองตามกฎหมายถิขส ิทธของประเทศญ ี่ป ุน และอนุญาตให้ม ีการนำ 
เข้าซ้อน ซ ้ม ิคอนด ักเตอร ์ และเคร ื่องกอนพ ิวเตอรํท ี่ไค ้ร ับความค ุ้มกรองภายโค ้กฎใ!มาย

S e m i c o n d u c t o r  a n d  I n t e r g r a t e d  C i r c u i t s  L aw



I l l
ของประเทศณี่ปุนไค้ 62

คำชี้แนะของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่{เน มีผลในเชิงบังกับ 63 
เทียบเท่ากฎหมาย6 4 ดังนั้นข้อกำทนคที่อาเญาตให้มีการนำเข้า1ช้อนสินค้าที่,ใช้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกันจากต่างประเทศสำหรับประเภทของสินค้าที่ระบุได้ ย่อมมีผลต่อการพิจารณา 
คดีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันโคขตรง

4 . 3  มาตรการในการแค้ไขปญีหาการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกัน,ในประเทศญี่ใไน

มาตรากรที่ใช้แค้ไข!)ญหาการนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
จากต่างประเทศในประเทศญี่ป่นมีทังมาตราการทางกฎหมายและมาตราการที่ไม่ใช่กฎหมาย

4 . 3 . 1  มาตรการทางกฎหมาย เข้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเลือก 
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตราต่างๆ กังที่อธิบายได้ในข้อ 4 . 2 . 2  เพื่อปก{เองสิทธิในเครื่อง

62 C h r i s t o p h e r ,  H e a t h ,  "From  " P a r k e r "  t o  "BBS" - 
T h e  T r e a t m e n t  o f  P a r a l l e l  I m p o r t s  i n  J a p a n " ,  P a r a l l e l  
I m p o r t s  i n  J a p a n ,  l i e  2 4  ( 1 9 9 3 )  ะ 1 8 2

6 3 เรื่องเดียวกัน หน้า 1 8 4

64 M a ts u o  M a t s u s h i t a ,  T h om as J .  S c h o e n b a u m  a n d  
M ik e  M a n s f i e l d ,  J a p a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  
L aw , 2 e d .  J a p a n :  บทi v e r s t i t y  o f  T o k y o  P r e s s  1 9 9 2 ,  3 2  p p .



หมายการค้าของตน และเพื่อขัคขวางการนำททซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องทมายการค้าเดียวกันจากต่าง 
าเระเทศ ในกดีนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เกรื่องหมายการค้าเดียวกัน ศาลอาจพพากหาห้ามการนำ 
เข้าซ้อนหรืออนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนไค้ ขึนอยู่กับข้อเท็จจริงในคดีและขึนอยู่กับศาลว่าศาล 
นำทฤหฏีเขตแดนหรือทฤษฎีสากลมาใช้ในการวินํฉัขการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของ 
เจ้าของเกรื่องหมายการค้า ซ้งจากตัวอย่างคดีที่กล่าวถึงในตอนค้น จะพบว่า กำพิพากษาของ 
ศาลในขณะที่ในกดี N e s c a f e  ศาลพิพากษาห้ามการนำเช้าซ้อนสินค้าตังกล่าว หรือใน 
กดีล่าสุดระหว่าง C h iy o d a  S p o r t s  V .  N o r d i c a  J a p a n  ในปี  พ.ศ. 2 5 3 8  
มีการนำเอากฎหมายป้องกันการผูกขาด และนโยบายทางการค้าที่บุ่งสนับสนุนให้มีการ 
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาร่วมพิจารณาควบคู่กันไปพ!,อม ๆ กับกฎหมายเครื่องหมาย 
การค้า ซึ่งผลกำพิพากษาจะเปีนไปในทางใดคงค้องติดตามศึกษาต่อไป

4 . 3 . 2  มาตรการอื่น ๆ

มาตราการที่อาจนำมาใช้แค้ไขการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
จากต่างประเทศ ที่ฆ,ใช่กฎหมาย ไค้แก, การกำหนดให้ติดสลากแจ้งประเทศค้นกำเนัดของสินค้าบน 
ตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อน คณะกรรมการการค้าของประเทศญี่ร่เน ( F T C ) เกยออกกฎโดยอาศัย 
กวามตามพระราชบัญญัติ P r e m iu m s  a n d  R e p r e s e n t a t i o n s  A c t  กำหนดให้ 
ต้องระบุประเทศค้นกำเนิดของสินค้า ในกรณีที่สินค้าใfนมีการผลิตในประเทศที่ต่างไปจาก 
ประเทศค้นกำเนิดของสินค้าที่สาธารณชนโดยที่,วไปเข้าใจ หรือทราบว่าเปีนแหล่งที่มาของสินค้า 
ตังกล่าวบัน

1 1 2

4 ■ 4 การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกสุ่มประชาคม 
ยุโรปและมาตรการในการแค้ไข

การนำเช้าซ้อนใใเประเทศกลุ่มประชากมยุโรป หมายถึง การนำเช้าสินค้าที่ใช้เครื่อง 
หมายการค้าเดียวกันจากภายนอกประเทศที่ผลิตสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาช้กที่ผลิต 
สินค้านั้น รวมนั้งการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของ



1 1 3
เจ้าของเครื่องหมายการค้าจากแหล่งประเทศต้นกำเนํดการผลิตไปจำหน่ายในประเทศสมาชิก 
อ่ืน ๆ 65

การนำเข้า1ช้อนสินค้าที่ใซ้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน'ในประเทศกลุ่มประชากมยุโรป 
แบ่งไคแปีน 2 กรฌีกือ กรณแรกเป็นการนำเข้าซ้อนสินค้าระหว่างกันเองในกล่นประเทศ 
สมาชิกประชาคมยุโรป และกรณที่สองเป็นการนำเข้า'จ้องเสิใเค้าจากภาขนอกประเทศสมาชิก 
เข้ามาในกลุ่มประเทศสมาชิก

4 . 4 . 1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้,)ซ้อนสินค้าที่ใข้เกรื่องหมายการค้าเดียวกันใน 
ประเทศกลุมประชาคมยุโรป

การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิก 
ด้วยกัน!f น ตกอยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (T h e  T r e a t y  o f  R om e) 66

65 L a u r e n c e ,  J .  C o h e n , a n d  Adam , N . ,  C o o k e ,  How 
T r a d e m a r k s  a n d  o t h e r  R i g h t s  May B e U s e d  T o L i m i t  P a r a l l e l  
I m p o r t s  i n  E u r o p e ,  T h e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r . 8 1 ( M a r c h - A p r i l  
1 9 9 1 )  ะ 3 7 2
" In  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n ity  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  te r jr 1 " p a r a l l e l  i m p o r t a t i o n "  i n c l u d e s  
n o t  o n l y  t h e  im p o r t  o f  g o o d s  b a c k  i n t o  t h e  M em ber s t a t e  
( " S t a t e  A") w h e r e  t h e  g o o d s  o r i g i n a t e d  b u t  a l s o  t h e  
im p o r t  i n t o  a n o t h e r  M em ber s t a t e  ( " S t a t e  B ") o f  g o o d s  
o b t a i n e d  i n  s t a t e  A . I n  E u r o p e ,  t h e  t e r m  p a r a l l e l  
i m p o r t a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  h a s  a  w i d e r  m e a n in g  t h a n  i t  d o e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "

66 เรื่องเดียวกัน หาท 3 7 2 - 3 7 5



1 1 4
การนำเข้าซ้อนสินค้าที่H เครื่องหมายการค้าเคียวกันในระหว่างประเทศสมาชิก 

ค้วยกันนั้น ตกอยู่ภาขใค้บังคับของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (T h e  T r e a t y  o f  Rom e) 67 
ชงประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปร่วมเป็นภาคี สใเธิสัถฺJญาแห,งโรมเป็นข้อตกลงให้ม  ี
การเคลื่อนไหลของสินค้า ผู้กใเ การบริการและเงินทุน ในระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นภาคี 
ค้วยคัใเไค้อย่างเสรี การเกลื่อนไหลโดยเสรีของ สินค้า ผู้กนใใเกลุ่มประเทศสมาชิก การบริการ 
และเงินทุนเป็น "สิทธิเสรีพืนฐาน 4 ประการ" (F o u r  F u n d a m e n t a l  F r e e d o m s )  
ที่!!ระเทศสมาชิกประชาคมยุโรปให้กวามเการพ

67 เรื่องเคียวกัน หน้า 3 7 3

"A r t i c l e  3 0  ะ Q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n  o n  i m p o r t s  a n d  a l l  
m e a s u r e s  h a v i n g  e q u i v a l e n t  e f f e c t  s h a l l ,  w i t h o u t  
p r e j u d i c e  t o  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  b e  p r o h i b i t e d  
b e t w e e n  M em ber S t a t e s ."

"A r t i c l e  3 6  ะ T h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e s  3 0  t o  3 4  s h a l l  
n o t  p r e c l u d e  p r o h i b i t i o n s  o r  r e s t r i c t i o n s  o n  i m p o r t s ,  
e x p o r t s  o r  g o o d s  i n  t r a n s i t  j u s t i f i e d  o n  g r o u n d s  o f  
p u b l i c  m o r a l i t y , p u b l i c  p o l i c y  o r  p u b l i c  s e c u r i t y ;  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  n a t i o n a l  t r e a s u r e s  p o s s e s s i n g  a r t i s t i c ,  
h i s t o r i c  o r  a r c h a e o l o g i c a l  v a l u e ,  o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c ia l  p r o p e r t y . S u c h  p r o h i b i t i o n s  o r  
r e s t r i c t i o n s  s h a l l  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e  a  m e a n s  o f  
a r b i t r a r y  d i s c r i m i n a t i o n  o r  a  d i s g u i s e d  r e s t r i c t i o n  o n
t r a d e  b e t w e e n  M em ber S t a t e s ."



1 1 5
ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมาผการค้าในระหว่างประเทศสมาชิก 
มาตราสำกัญของสนธิสัญญาแใผ่กรุงโรมที่ใข้พิจารณาไค้แก,มาตรา 3 0  และ มาตรา 36

ม)ตรา 3 0  ห้ามมิให้ประเทศสมาชิกจำกัดปริมาณสินค้านำเข้าในระหว่างกลุ่ม 
ประเทศสม)ชิกค้วยกัน และมาตรา 36  ขอมให้ประเทศสมาชิกห้ามการนำเข้าซ้อนและการ 
จำกัดปริมาณสินค้าที่ถูกนำเข้าไค้ เฉพาะในกรณีที่สินค้งที่นำเข้านั้น เป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อ 
ศีลธรรมอันดีหรือกระทบต่อนโยบายของประเทศสมาชิก หรือเพื่อประโยชนทางค้านสุขอนามัย 
ของผู้กน สัตว์ และพืช หรือเพื่อรักษาไค้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจน 
ทรัพย์สินใใเทางการค้า

นอกจากมาตรา 3 0  และ 3 6  ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ซึ่งใช้เป็นกรอบในการ 
พิจารณาเรื่องการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว 
กฎหมายทรัพยํสินทางชญญ)ภายในแต่ละประเทศสมาชิก ก็มบทบาทต้องนำมาพิจr ญ ในเรื่อง 
การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันค้วย ในกรณีที่กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
ภายใใเประเทศสมาชิกขัดกับข้อตกลงตามสนธิสัญญาแห'งกรุงโรม มาตรา 3 0  แห่งสนธิสัญญา 
แห่งกรุงโรม ย่อมมีผถเหนือกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของประเทศสมาชิก 
กล่าวคือ ประเทศสมาชิกจะใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายภายในอื่นใด เพื่อขัดขวาง 
การนำเข้าซ้อนสินค้าจากประเทศสมาชิกอื่นมิไค้หากกฎหมายดังกล่าวขัดต่อมาตรา 3 0  แห,ง 
สนธิสัญญาแก่งกรุงโรม

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า มาตรา 3 0  แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม มีผลเหนือกฎหมาย 6 68

6 8 L a u r a n c e ,  J . ,  C o h e n , Adam , A . C o o k e ,  "How

t r a d e m a r k s  a n d  o t h e r  r i g h t s  m ay b e  u s e d  t o  l i m i t  p a r a l l e l  
i m p o r t s  i n  E u r o p e " ,  Th e  T r a d e m a r k  R e p o r t e r  8 1  (M a r c h -  
A p r i l  1 9 9 1 )  ะ 3 7 3 - 3 7 5  (C a s e  1 2 0 / 7 8  1 9 7 9  ECR 6 4 9 )



1 1 6
ภายในของประเทศสมาชิก ได้แก่ กตีระหว่าง R ew e R e n t r a l e  V .  B u n d e s  f u r  
B r a n n t w e i n ,  หรือที่!,อักคันในนามคดี C a s s i s  d e  D i j ๐ ท ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าเหด้า 
ผลไม้ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า C a s s i s  d e  D i j o n  ที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสเช้ามาจำหน่ายใน 
ประเทศเยอรมัน ช้อเท็จจริงในคดีนคือ กฎหมายของประเทศเยอรมันกำหนดการจำหน่ายเหล้า 
ผลไม้ว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ ของแอถกอฮอลอย่างตํ่า 2 5%เหล้าผลไม้ที่นำเช้าจากประเทศ 
ฝรั่งเศสมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอถเพียง 15 -2 0 %  ตํ่ากว่ากำหนด ประเทศเยอรมันจึงห้าม 
การนำเช้าเหล้าผลไม้ชนํคนี้จากประเทศฝรั่งเศส โดยยกช้อกำหนดในเรื่องเปอร์เซ็นต์ของ 
แอถกลฮอถในเหล้า กดีนีศาลแห่งยุโรป (E u r o p e a n  C o u r t  o f  J u s t i c e )
พิจารณาว่าการห้ามการนำเช้าเหล้าผลไม้ C a s s i s  d e  D i j o n  จากประเทศฝรั่งเศส 
ด้วยเหตุผลว่า เปอร์เซ็นของแอลกอฮอถตํ่ากว่ามาตราฐานที่กฎหมายประเทศเยอรมันกำหนด 
เป็นการไม่ชอบ ศาลพิจารณาว่ททกมีการติดสลากแอังระบุแหล่งกำเนิดและเปอร์เซ็นต์ของ 
แอลกอฮอลบนตัวสินค้า สาธารชนผู้ซื้อจะไม่สับสน ศาลจ ึงพิพากษาอบ ุญ าตให ้นำเช้าเหล้า 
ผลไม้ตังกล่าวจากประเทศฝรั่งเศสเช้ามาในประเทศเยอรมันไต้ โดยศาลแห่งยุโรปไต้วางหลัก 
ในเรื่องนี้ว่า

ก) มาตรา 3 0  แห่งสนธิสัญญากรุงโรมมีผถบังคับเหน่อ ม]ตราการทางกฎใ!มายภายใน 
ของประเทศสมาชิก ที่จำกัดการจำหน่ายสินด้าที่ขายอย่างถูกต้อง ในประเทศสมาชิกอีกประเทศ 
หนี้ง แม้ว่ามาตราการทางกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกตังกล่าว จะมีผลใช้บังคับคับสินล้า 
ที่ผลิตภายในประเทศ,ของตนและสินค้าที่นำเช้าทัดเทียมคันก็ตาม

ข) อุปสรรคที่กั้นขวางการไหลของสินค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคม 
ยุโรปโดขอสระ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างกฎหมายภายในของแต่ละประเทศคับ 
ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิก ตามข้อตกลงแห1งสาเธิสัญญาแห่งกรุงโรมควร 
จำกัดอยู่เฉพาะความจำเป็นทางต้านเศรษฐกิจของประเทศ สุขอานามัยของประชาชนภายใน 
ประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างเปีใเธรรม และความจำเป็นในการปกฟ้องสาธารณชนผู้บริโภค 
ภายในประเทศ ความจำเป็นในที่น ี้ ใ!มายรวมถึงสิทธิตามกฎใ!มายภายในของแต่ถะประเทศ 
ในเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและประโยชน  ์
ในทางอุตสาหกรรม ตามความหมายตามที่ มาตรา 3 6  ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมระบุไว้



ค) ในการตีกวาม"กวามจำเป็น"จำต้องตีความโดยเคร่งครัค เพื่อให้เหมาะแถะเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของข้อยกเว้นในมาตรา 3 6  แห'งสนธิสัญญาแห'งกรุงโรม

โดยสรุปก็กือ มาตรา 3 0  แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมมีผลเหนือข้อบังคับของประเทศ 
สมาชิกในเรื่องการนำเข้าสินค้า โดยไม'จำเป็นต้องพิจารณาว่าข้อบังคับนั้น ๆ เป็นการเถือก 
ปฏิบัติต่อการนำเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกประเทศนั้นหรือไม'

กฎาเมาขทรัทยสินทางปญญา อาทิช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิก 
กลุ่มประชาคมยุโรป จะนำมาใช้เพื่อขัคขวางการนำเข้าซ้อนสันค้า เท่าที่ไม่มีผสเป็นการจำกัดการ 
นำเข้าสินค้า ตามมาตรา3 0  แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ยกเว้นเป็นการขัดขวางการนำเข้าซ้อน 
โดยอาศัยกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในประเทศดังกล่าว เป็นการขัดขวางการนำเข้าซ้อนตาม 
ที่ระอุในมาตรา 3 6  ของสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม คือ เพื่อฟ้องคันอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ของประเทศ และต้องไม่เป็นการเถือกปฏิบัติโดยปราศจากหลักเกณฑ์ และต้องไม่เป็นการจำกัด 
การนำเข้าชทิดแอบแฝง ( D i s g u i s e d  R e s t r i c t i o n  ๐ ท T r a d e )  ในระหว่าง 
ประเทศสมาชิก 69

ดังนั้น ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป สามารถขัคขวางการนำเข้าซ้อนโดยอาศัยสิทธิตาม 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศกลุ่มสมาชิก อาทิเช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
กฎหมายสิทธิบัตร หรือ กฎหมายถิขสัทธิ” ไต้ หากเหตุผลในการห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข  ้
เครื่องหมายการค้าเดียวคัน เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรา 3 6  แห่งสนธิส ัญญาแห่งกรุงโรม70

ประเด็นว่าอย่างไรจึงจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก เห็นไต้จากกตี A l l e n  
& H a n b u r y s  V .  G e n e r c i s  (UK) 71 ซ้งเกี่ยวคับบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร 
ของประเทศองกฤษ กล่าวคือ มาตรา 4 6  (3 )  แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ 
ห้ามม่ให้ศาลมีกำสั่งให้ยุติกระทำที่ป็นการถะเมดต่อสิทธิบัตร ( i n j u n c t i o n )  ในกรณิที่

1 1 7

69 เรื่องเคียวคัน หน้า 3 7 3



1 1 8
"T he p r o h i b i t i o n  s e t  o u t  i n  A r t i c l e  3 0  a g a i n s t  
r e s t r i c t i o n  o n  i m p o r t s  i s  v e r y  b r o a d  i n  s c o p e  a n d  c o v e r s  
a l l  m e a s u r e s  w h ic h  t e n d  t o  f a v o r  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o v e r  
i m p o r t s  e v e n  t h o u g h  t h e  m e a s u r e  i n  q u e s t i o n  m ay n o t  
a p p e a r  d i s c r i m i n a t o r y . "  P r o c u r e u r  d u  R o i  V .  D a s s o n v i l l e  
(C a s e  8 / 7 4 )  1 9 7 4  ECR 8 3 7 ,  8 5 2 .

70 เรื่องเดียวกัน หน้า' 3 7 5

" T he e x e r c i s e  o f  a n  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t  t o  
r e s t r i c t  i m p o r t s  m ay b e  j u s t i f i e d  u n d e r  A r t i c l e  3 6  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  " p r o t e c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c ia l  
p r o p e r t y "  o n l y  w h e r e  r e s t r i c t i o n  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  "a 
m e a n s  o f  a r b i t r a r y  d i s c r i m i n a t i o n  o r  a  d i s g u i s e d  
r e s t r i c t i o n  o n  t r a d e  b e t w e e n  M em ber S t a t e s "  71

71 เรื่องเคียวกัน หน้า 3 7 7  (C a s e  4 3 4 / 8 5 ,  [ 1 9 8 8 ]  1 CMLR 7 0 1 )



ผู้ละเมิดหรือจำเลยเป็นผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิดต่อสิทธิบัตรนั้น 
ในประเทศอังกฤษ แต่ศาลสามารถสั่งห้ามการนำเช้ไสินค้าภายใต้สิทธิบัตรจากประเทศสมาชิก 
ประชาคมยุโรปประเทศอื่น ๆ ไต ้ กรณีที่ศาลอังกฤษมีสิทธิสั่งห้ามการนำเช้าสินค้าภายใต้สิทธิบัตร 
ที่ผลิตนยกประเทศโดยประเทศสมาชิกอื่น ๆ ไต้แต่จะไม,สั่งให้ยุติการละเมิดสิทธิบัตรในกรณ  ี
ผู้ขลใช้สิทธิ หรือผู้ผลิตอยู่ในประเทศอังกฤษ เช่นนี้ถือ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก 
ขัคต่อมาตรา 3 6  แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม และไม่สามารถนำมาใช้บังคับ

ประเด็นสำคัญประเด็ใเหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม,สามารถใช้กฎหมาย 
ทรัพย์สินทางปีญญาซึ๋งใช้บังคับภายในประเทศ ขัดขวางการนำเช้าซ้อนสินค้าจากประเทศ 

สมาชิกอื่นไต้ ด็กือการสิ้นสูญสิทธิ ( E x h a u s i o n  o f  R i g h t s )  ทากสินค้าที่ถูกนำเช้าซ้อน 
เป็นสินค้ที่มีจำหน่ายโดยชอบต้วยฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป ประเทศใดประเทศ 
หนี้งแค้วโดยเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใเรือ จำหน่ายโคยกวามยินยอมของ 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือโดขผู้รับอใ!ญาตให้ใช้สิทธิใน 
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่มีสิทธิขัดขวางการนำเช้าซ้อนสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตาเจากาเอกประเทศ ในเรื่องน เป็นการหลักเคียวคันคับ 
หลักการสิ้นสูญสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ ภายหลังจากที่จำหน่ายสินค้า 
เป็นครั้งแรก หรือหลังจากการจำหน,ายสินค้าดังกล่าวบัน โดยความขาเขอมของตาเภายใน 
ประเทศเป็ใเกรังแรก ( E x h a u s io n  w i t h i n  a  n a t i o n a l  t e r r i t o r y )
แต่ขยายให้กรอบคลุมประเทศสมาชิกทุกประเทศ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวาง 
การนำเช้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวคันจากประเทศสมาชิก การกระทำดังกล่าว 
ถือเป็าเการเถือกปฏิบัติ ( D i s c r i m i n a t i o n )

อย่างไรจึงจะถือว่ใสิทธิในทรัพย์สินทางปญญาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสิ้นสูดลงแค้ว 
นั้น พจารณาจากการให้กวามยินยอม และ จากความคุ้มกรองสิทธตามกฎหมายิภายในประเทศ 
สมาชิกบัน ๆ ตัวอย่างใาแรื่องความยินยอม เห็าเไต้จากคดี M e r c k  v . s t e p h a r 72

1 1 9

72 เรื่องเคียวคันหห้า 3 7 9 - 3 8 0



1 2 0
ข้อเท็จจริงในคด ีนี้บีว่า โจทก์ บริษัท M e r c k  เป็นเข้าของสิทธิบัตรยาที่จดทะเบียนไว้ไน 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โจทก์จำหน่ายยาภายใต้สิทธิบัตรของตนในประเทศอตาถี ซึ่งในขณะที ่
โจทก์จำหน่ายยาดังกล่าวในประเทศอิตาลี ประเทศอิตาลียงไม่บีกฎหมายสิทธิบัตร โจทก์จึงไม,ไต  ้
รันความกุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศอิตาลีไต้ ต่อมาจำเลย S e t p h a r  นำเข้ายา 
ของโจทกํแถะจำหน'ายแข่งกับขาของโจทก์'ไนประเทศอิตาลี โจทก์ขอให้ศาลบีคำสั่งห้ามการ 
นำเข้าช้อนสินค้าขาดังกล่าวในประเบุศอิตาลี โดยขอาศัยสิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งโจทกํไต้จดทะเบียน 
ไว้ในประเทศณเธอร์แลนด์

ศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่สามารถใช ้สิทธิ ตามสิทธิบัตรของตนในประเทศณ เธอร์แลนด์ 
เพื่อขัคขวางการนำเข้าของจำเลย เพื่อง จากโจทกํบีสิทธิเถือกที่จะไม่จำหน่ายยาของโจทก์ใน 
ประเทศอิตาลีไต้ แต่เพื่องจากโจทกํตัดสินใจจำหน่ายยาของตนในประเทศอิตาลี ทังๆ ที่ทราบว่า 
ประเทศอิตาลีไม'ให้กวามต้มกรองสิทธิบัตรยา ดังนั้นโจทก์จำต้องรับผถที่เกิดตามมา จากการที่ 
โจทก์ดัดสินใจจำหน'ไขสินต้าของตนในประเทศอิตาลี โดยเฉพาะผลในส่วนที่ทำให้ขาของโจทก์ 
เคลื่อนไหลไต้โดยเสรีในกลุ่มประเทศสมาช้ก แต่ท ั้งน ี้ ก็ไม'ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะห้ามการนำ 
เข้าช้อนสินต้าที่ละเมิดสิทธิบ ัตรขอ!โจทก์ (เช่นสินค้าที่จำหน่ายโดยไม่ไต้รับความยินยอม 
จากโจทก์) ในประเทศสมาชิกอื่น ๆ

กรณีการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากประเทศภายนอก 
กลุ่มประชาคมยุโรปเข้ามาในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป ได้แก่กรณีที่ผู้'ใด,รับอนุญาต ิ
ให้ใช้สิทธิผลิต ( L i c e n s e e ) จำหน่ายสินต้านอกเขตที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ  ิ
เพื่อบีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยผู้ไต้รับอนุญาต,ในประเทศ'ที่มิ,ใช่สมาชิก,ของประชาคมยุโรป 
เข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป กฎหมายที่ใช ้บ ังคับในกรณีนี้ไต้แก่มาตรา 85  
แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกทำสัญญาหรือร่วมกันกระทำ 
การใด ๆ อันจะบีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และที่จะบีผถทำให้การ 
แข่งขันทางการค้าเที่ยงเบาเจากปรกติ ประเทศสมาชิกใดทำสัญญา เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในเครื่องหมายการค้า กับผู้รับอนุญาตในประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป และผลของสัญญา 
ดังกล่าวจะบีผลกระทบต่อการค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป หรือผลของ



1 2 1
สัญญานบ ทำให้การแข่งขันทางการก้าในระหว่าง ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปห้วยกัน 
ผดไปจากที่เป็นอยู่ตามปรกติ สัญญาดังกล่าวย่อมไม,มีผลบังคับในประเทศสมาชิกตามมาตรา 
8 5 ( 1 )  แต่หากสัญญาใดที่ปีนโมฆะตามมาตรา 85  (1 )  73 แห่งสนธสัญญาแห่งกรุงโรม 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในประเทศสมาชิกแห้ว 
สัญญาดังกล่าวสามารถมีผลใช้บังคับ ในทางปฏิบัติ หากมีการนำเช้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย 
การค้าเคียวกัน ซึ๋งผลิตจากประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรปโดยผู้ไห้รับอนุญาตให้ใช้สิทธ  ิ
( L i c e n s e e )  เช้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป โดยผู้ไห้รับอบุญาต 

ให ้ใช ้ส ิทธิ ( L i c e n s e e )  จำหน่ายสินค้า นอกเขตที่ตกลงไว่ไนสัญญาอนุญาตใใ!ไช้สิทธิ 
( L i c e n s i n g  A g r e e m e n t )  ผู้ไห้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ( L i c e n s e e )  ย่อมตกเป็นผู้ 

ผิดสัญญาและห้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก'ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ( L i c e n s o r )
โดยค่าเสียหาย คิดจากส่วนต่างของรากไขายภายในประเทศ กับราคาขายของสันค้าเมื่อส่งออก 
และผู้ที่นำสินค้า'ช้อนสินค้าดังกล่าว ( I m p o r t e r )  เช้ามาจำหน่ายในประเทศกลุ่มประชาคม 
ยุโรป มคีวามผิดอาจห้องไห้รับโทษ ท ั ง ในทางแพ่งและในทางอาญาตาบที่กำหนด

73 เรื่องเคียวกัน หน้า 3 7 2  และหน้า 3 9 3

" A r t i c l e s  85  p r o h i b i t s  a l l  a g r e e m e n t s  o r  c o n c e r t e d  
p r a c t i c e s  b e t w e e n  " u n d e r t a k i n g s "  w h ic h  a r e  c a p a b l e  o f  
a f f e c t i n g  t r a d e  b e t w e e n  M em ber S t a t e s  a n d  w h ic h  m ay  
a d v e r s e l y  a f f e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h  EC.

A r t i c l e  8 5  (1 )  o f  t h e  EEC T r e a t y ,  a  p e r s o n  w ho p u r c h a s e s  
g o o d s  a t  a  l o w e r  p r i n c e  b y  p r e t e n d i n g  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
e x p o r t e d  b u t  i n s t e a d  s e l l s  t h e  g o o d s  o n  t h e  hom e m a r k e t  
m ay w e l l  h a v e  c o m m it t e d  a  c r i m i n a l  o f f e n c e .



4 . 4 . 2  มาตรการในการแก้ไขใ]ญหาการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป

เนองจากการนำเข้าช้อนสินค้าในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปประกอบค้วย สองกักษณะ 
คือ การนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกประชาคม 
ยุโรปกันเอง และการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัใเจากประเทศภายนอก 
กลุ่มประชาคมยุโรป มาตรการที่ใช้ฟ้องกันการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
ในประเทศประชาคมยุโรปทั้งสองลักษณะ จึงมีทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตราการที่ไม'ใช่ 
กฎหมาย

1 2 2

4 . 4 . 2 . 1 .  มาตรก )รทางกฎหมาย ไค้แก,การนำกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
ภายในของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ มาใช้เพื่อขัคขวางการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกันในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน โดยไม่ขัดต่อมาตรา 3 0  แห่งส: สั ญา 
แห่งกรุงโรม ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศขอมรับใใเข้อตกลงที่ฉะสนับสนุใเการเกลื่อนไหล 
ของสินค้าอย่างเสรี

ในการป้องกันการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศนอกกลุ่ม 
ประเทศสมาชิก มาตราการทางกฎหมาย ได้แก่การนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของ 
ประเทศสมาชิกมาใช้ เพื่อป้องกันการนำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
ในทางปฏิบัติพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าภาย,ในประเทศสมาชิก ไม,สามารถใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ หากเจาของเครื่องหมาขการค้าในประเทศสมาชิกที่มีการนำเข้า 
ช้อนสินค้า ได้ไห้ความยินยอมใใเการนำเข้าหรือได้ให้ความยินยอมในการจำหน่ายสินค้านั้นใใเ 
ประเทศของตน เพื่อสินค้ามีจำหน่ายในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนง โดยได้รับความ 
ยินยอมจากเข้าของเครื่องใเมาขการค้าแค้ว สันค้าที่ถูกนำเข้าช้อนด้งกล่าว (จากภายนอกประเทศ 
EC) ย่อมสามารถเคลื่อนไหลในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปลื่น ๆ ได้อย่างเสรีโดยไม่ถือเปีน 
การละเมีดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเข้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
ยกเว้นในกรณีที่สินค้าซึ่งใช้เครื่องใเมายการค้าเดียวกันที่ถูกนำเข้าช้อนจากภายนอกประเทศ 
(ประเทศใเอก EC) มีคุณภาพ ต่างไปจากสินค้าที่มีจำหน่ายในประเทศสมาชิก และไม่ได้แสดง



1 2 3
ให้สาธารณชนผู้ซื้อทราบถึงความแตกต่างของคุณสมบัติของสินค้า จึงถือว่าสินค้าที่ถูกา]า 
เข้าซ้อนนั้นเป็นสินค้าที่ถะเมัดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน 
ประเทศที่มีการนำเข้าซ้อนใfl! เค้าของเครื่องหมายการค้าใใ!ประเทศสมาชิกที่มีสินค้าถูกนำเข้าซ้อน 
ย่อมสามารถใข้สิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของตน ขัดขวางการนำเข้า 
ซ้อนสินค้าที่ใช ้เครื่องหมายการค้าเดียวกันบันไค้74

ในระหว่างประเทศในกลุ่มประชากมยุโรปค้วขกัน เครื่องหมายการค้าอาจใช้เพื่ค้ป้องกัน 
การนำเข้าซ้อนไค้ใน 3 กรณีคือ

ก) กรณีที่ปริม เณ หรือขนาดบรรจุของสินค้าท่ีจำหน่ายในประเทศสมาชิกแด'ละ 
ประเทศแตกต่างกันไปโดยที่เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายเดียวกัน ตัวอย่างในกรณีนี้ 75 
เช ่นใใ!คดี H o f fm a n n -L a  R o c h e  V .  C e n t r a f a r m  ข้อเท็จจริงในกดีน่มีว่า โจทก 
R o c h e  ข)ขยา V a l iu m  ในประเทศอังกฤษและเยอรมัน ใใ!ประเทศเยอรมัน R o c h e  
ขายยาตังกล่าวภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า VALIUM ซึ่งไค้รับจดทะเบียนแค้วในประเทศ 
เขอรมันโดยปรมาณจำหา!,าขมีขใ! าคใหญ่ทว่ากว่าขาที่จํไหน,ายในประเทศอังกฤษ จำเลยบริษัท 
C e n t r f  arm  ซื้อยา VALIUM จากประเทศอังกฤษแค้ว นำมาบรรจุใหม่ในปริมาณที่มากกว่า 
ปริมาณที่จำหน่ายในประเทศเยอรมันโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALIUM" บนตัวสินค้า 
(อันเป็นการขัดต่อกฎหมายของประเทศเยอรมัน) ศาลแห่งยุโรปพิพากษาว่าโจทก์ R o c h e  
มสิทธิห้ามการนำเข้าซ้อนขา VALIUM ของจำเลยโดยอาศัยเครื่องหมายการค้าตังกล่าวซึ่งไค ้
จดทะเบียนไว้ในประเทศเยอรมันไค้.พรัอมกันนั้น ศาลยุโรปไค้วางหลักเกณฑ์ห้ามการนำเข้าซ้อน 
สินค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมันว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม,สามารถ 
ขัดขวางการนำเข้าซ้อนโดยอาศัยสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนใน 4 กรณีตังบีคือ

74 เรื่องเดียวกัน หน้า 3 8 3

75 เรื่องเดียวกัน หน้า 3 8 4



1 . หากการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแก่อให้เกิดการแบ่งตลาด 
ในระหว่างประเทศสมาชิก

2 . หากการบรรจุสินค้าใหฺม่นั้นไม,ก่อให้เกิดความ่เสียหายต่อตัวสินค้า (เช่นเจ้าของ 
เครื่องหมายการค้าจำหน่ายสินค้าโดยบรรจุสินค้าสองชั้น เมื่อมีการบรรจุใหม่เพื่อขายต่ออีกทอด 
หนงการบรรจุใใเม,ในครังหลังนับ ไม’กระทบกระเทือนต่ยตัวสิใเค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 
จำหน่ายในกรงแรก)

3 . หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไค้รับการบอกกล่าวว่า จะมีการจำหน่ายสันค้าโดย 
การบรรจุใหม่ซึ๋งเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ

4 . หากมีการระบุชื่อผู้'บรรจุสินค้าใหม่บนตัวสินค้าที่จำาn i ใย

ข) กรฒที่กรื่องหมายการค้าที่ม่รากฏบนตัวสินค้าในแต่ละประเทศ เป็นคนละ 
เครืองา!มายกัน ตัวอย่างใใแรองนไค้แก'คดีระหว่าง C e n t r a f a r m  V .  A m e r ic a n  Home 
P r o d u c t s  76ซึ่งเป็นเรื่องการนำเช้าซ้อนยาที่มีสารออกฤทธ ( A c t i v e  I n g r e d i e n t )
ตัวเดียวกันแต่ใช้เครื่องใ!มายการค้าในประเทศอังกฤษและในประเทศเนเธอร์แลนด์ต่างกัน 
ช้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า บริษัท C e n t r a f a r m  BV โจทก์ เป็นเจ้าของยาที่มีส่วนผสม 
ของสารออกฤทธ ( A c t i v e  I n g r e d i e n t )  ซึ่งจดสิทธิบัตรในประเทศเนเธอร์แลนด  ์
โจทก์ผลิตและจำหน่ายยาดังกล่าวในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าภายใต้ชื่อ C e n t r a f a r m  
และจำทน’าขยาตัวเดียวกันนีในา]ระเทศสมาชิกในกลุ่มประชาก}ายุโรปประเทศอื่นๆ ภายใต้ 
เครื่องหมายการค้ากาเละชื่อกัน จำเลยนำเอายาของโจทก์ซึ่งจำหน่ายในประเทศอังกฤษเช้ามา 
จำหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยบรรจุใา!ม,และใช้เครื่องหมายการค้า C e n t r a f a r m  
โจทก์ขอให้ศาลมีกำสงห้ามมีให้จำเลยนำเช้าขาจากประเทศอังกฤษเช้ามาจำหน่ายในประเทศ 
ณเธอรํเแลนด์แข่งกับโจทก์ แม้ช้อเท็จจริงจะปรากฏว่า จำเลยนำเอาขาที่โจทก์จำหน่ายในประเทศ 
อังกฤษภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าหนง มาบรรจุใหม่และต่ดเครื่องหมายการค้ากำว่า 
C e n t r a f a r m  เพื่อจำหาเ'าผใ1 i l lระเทศเนเธอรัแลนด์

1 2 4

76 เรื่องเดียวกัน ใ!ห้า 3 8 5  ( C a s e  1 / 9 1  [ 1 9 8 1 ]  ECR 2 9 1 3



ศาลพิพากษาว่า การที่โจทก์ใช้เครื่องหมาขการค้าบนตัวสินคาต่างกันในประเทศสมาชก 
แต่ละประเทศ เปีนการจำกัดการค้าระหว่างประเทศสมาชิกค้วขกัน ซึ่งมาตรา 3 6  แห่งสินธิสัญญา 
แห่งกรุงโรมห้ามมิให้กระทำ ตังนั้น กดีนี้ศาลจึงอนุญาตให้นำเข้าช้อนยา C e n t r a f a r m  ไค้

ในเรื่องเครื่องหมายการค้ไที่ต ่างกันนั้คดีที่ใกค้เคียงอีกคดีหนง คือ คดี W elco m e  
แต่เปีนเรื่องการขอให้ศาลยุโรปเพิกถอใเใบอาเพาฅนำเข้าสินค้ายา ในระหว่างประเทศสมาชิก 
ด้วยกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าบริษัท W e lc o m e  77 ยื่น'ขอให้เข้าหน้าที่มีกำสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตการนำเข้าช้อนขา ( P r o d u c t  L i c e n s e  (PL) ) สำหรับขาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
บริษัท W e lc o m e  เปีนผู้ผลิตยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียใใเประเทศอังกฤษใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อ 
เครื่องหมายการค้าว่า " S e p t r i n "  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่จคทะเบียนแค้วในประเทศอังกฤษ 
สินค้าของบริษัท W e lo c m e  มีจำหน่ายใใเประเทศอื่นๆ ค้วย เป็นต้นในไอร์แลนด์, สเปน, 
โปรตุเกส โดยบริษัทผู้รับอนุญาต ( L i c e n s e e )  ในประเทศกรีซ ในระหว่างประเทศ 
สมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรป สินค้าของบริษัทฯ มีจำหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าหรื?'ชื่อ 
เครื่องหมาขการค้าว่า " E u sa p r im "  บริษัทยื่นกำร้องขอให้เข้าหน้าที่เพิกถอนใบ 
อนุญาตนํนข้า(ช้อน)ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจากประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศเบถเยี่ยม 
และประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้ากำว่า " S e p t r i n "  (ที่ไต้รับอนุญาต 
จากบริษัท) เข้ามาจำหน่ เขในประเทศอังกฤษ ศาลชันต้นมีกำสังห้ามมิให้นำเข้าช้อน 
สินค้าตังกล่าว แต่ศาลแห'งยุโรปและศาลอุทธรณ์พิพากษา ห้ามมิให้เข้าหน้าที่เพิกถอน 
ใบอนุญาตการนำเข้า โดยให้เหตุผลว่า กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของ 
เข้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้า จึงไม่จำต้องนำเอามาตรา 3 0  แห่ง 
สนธิสัญญาแห1งกรุงโรมมาพิจารณา เพราะเป็นเรื่องในอนุญาตการนำเข้าสินค้า เข้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 
ไม่จำต้องนำสิทธิในเรื่องเครื่องหมาผการค้าของบริษัท W elco m e  มาพิจารณาในกรณีใบอนุญาต
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77 M orcom  C h r i s t o p h e r ,  P a r a l l e l  I m p o r t a t i o n  o f
P h a r m a c e u t i a l  P r o d u c t s  i n  EEC, E IP R  2 ( 1 9 8 8 )  ะ 4 8



นำ(ข้าแต่อย่างใด

ก) กรณีที่ความเป็นเจ้าในเครื่องหมายการค้าเป็นของนุคคลด่างรายกัน 
ตัวอย่างในเรื่องน ี้ได ้แก่คดี C N L -S u ç a i  V .  H ag GF (" H aq  I I " ) *
กดีนี้เป็นกดีที่เชื่อมโขงกับคดี "Haq I"  ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าซ้อนกาแฟ 

เพื่อความเข้าใจขอกล่าวถึงคดี "Haq I"  พอสังเขปตังนี้ 7ร

คดี "H ag I"  บริษัท H ag AGIป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า HAG ในประเทศเขอรกัน 
สำหริบกาแฟไข้สารกาเฟอีน ต่อมาได้อนุญาตให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้ไซ้สิทธิ ( L i c e n s e e )  
เป็นบริษัทในเครือใใเประเทศท)ณขี่ขม ผลิตและจำหน่ายกาแฟไข้สารคาเฟอีนในประเทศ 
เบลเยี่ยมและในประเทศลักเซมเพิริก หลังสงครามโถกกรังที่สองยุติลง รัฐบาลเบถเขี่ยมถึคกิจการ 
และทรัพย์สินของบริษัทผู้รับอนุญาต ( L i c e n s e e )  ใใแบถเยี่ยม รวมทั้งยึดเอาเครื่องหมายการค้า 
HAG มาเป็นของรัฐ แล้วรัฐนำเอาสิทธิในเครื่องหมายการค้าตังกล่าว ไปมอบให้แก่บริษัทเนลเยี่ยม 
อีกบริษัทหพื่งซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ H ag AG หรือ H ag ( B e lg iu m )  ในไ0 พ.ศ.
2 5 1 7  บริษัท H ag AG สามารถนำกาแฟของตนเข้าไปจำหน่ายในประเทศสมาชิก 
กลุ่มประชาคมยุโรปได้สำเร็จ โดยอาศัยหลักในเรื่องการเกลื่อนไหลโดยเสรี ตามสนธิสัญญา 
แห่งกรุงโรม (มาตรา 3 0  และมาตร.า 3 6 ) บริษัทเบถเยี่ยมขอให้ศาลมีกำสั่งห้ามการนำเข้า 
ซ้อนกาแฟ HAG

แต่ศาลพิพากษาว่าบริษัทเบถเยี่ยมไม,มีสิทธิห้ามการนำเข้ากาแฟ HAG จากประเทศ 78

1 2 6

78 เรื่องเดียวกัน หน้า 3 8 9  (H aq C o f f e [ 1 9 8 9 ]  3 CMLR 1 5 4 )

เรื่องเดียวกัน หน้า 3 8 6  (C a s e  1 0 / 8 9 )  [ 1 9 9 0 ]  3 CMLR 5 7 1 ,

6 0 8  ("H aq  I I " )



1 2 7
เยอรมันโดยอาศัยสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายของประเทศฒลเยี่ยม เนื่องจาก 
เครื่องหมายการศัา H aq ในประแเศเบถเยี่ยมของบริมัทเบถเยี่ยมกับเครื่องหมายการค้า Haq  
ในประเทศเยอรมัน มีด้นกำเนิดจากแหล่งเคียวกัน คือจากบริษัท H aq AG แห่งประเทศเยอรมัน 
สิทธิใใแครื่องหมายการค้า Haq ของบริษัทในประเทศฌถเยี่ยม ถือว่าไค้สิใเสุดลงแค้ว บริษัท 
เบลเยี่ยมจึงไม,สามารถขัดขวางการน่าเข้า1ค้อใเกาแฟ Haq ไร้สารคาเฟ่อีนจากา!ระเทศเยอรมัน

ในคดี H ag I I  ศาลพิพากษาว่า กรณีที่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้า สิ้นสุดลง 
โดยเหตุที่สิทธิดังกล่าวถูกยึดมาเป็นของรัฐ เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชกแต่ถะ 
ประเทศย่อมมีสิทธิขัคขวาง การน่าเข้าค้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันกับเครื่องหมาย 
การค้าของตน ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นในต่างประเทศ และมีสิทธิขัดขวางการน่าเข้าค้อนสินค้า 
ชนิดเคียวกันกับสินค้าของตนที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนหลงผด 
ในหมู่สาธารณชน

ประเด็นสำคัญในคดี H aq I I  ที่ศาลพิจารณา ได้แก่ความยึนขอม โดยศาลพิจารณาว่า 
สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะสินสุดลงหรือไม่ ข ึนอยู่ก ับการให้ 
ความยินยอมของเจ้าของเครื่องใ!มายการค้าเป็นสำคัญ า!ากเจ้าของให้ความยินยอมใใเการจำใ!าเ'าย 
สินค้าในประเทศของตนแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมสันสุดลง เจ้าของเครื่องหมาย 
การค้า ไม่สามารถห้ามการน่นข้าค้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันนันจากต่างประเทศ
พ Vเด

ผลของคำพิพากษาในคดี Haq I I  ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายเคียวกัน 
หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมอนคล้ายกัน ที่ต่างรายกันในประเทศสมาชกไม่สามารถใช้ 
กฎหมายเครื่องหมายการค้า (ในประเทศ) ห้ามการน่าเช้าค้อนสินค้าจากต่างประเทศได้ ยกเว้น 
ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีด้นกำเนิด และเกยเป็นของเจ้าของเคียวกันมาก่อน 
และ'ต่อม)ในภายหลัง ความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกแยกออกจากกัน 
โดยผลของการกระทำที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สมัครใจ เช่น ด้วยการถูกยึดทรัพย์
หรือโดยการถูกบังคับชำระหนี



แต่ถ้าสินถ้าที่ถูกนำเข้าซ้อน(ในกรณีความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการถ้า 
ถูกแยกออกกันโดยเจ้าของไม่ไถ้สมัครใจ) มีคุณภาพต่างจาก สินถ้าที่มีจำหน่ายในประเทศ 
สมาชิกแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการถ้า ส)มารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนไถ้ โดยอาศัยกฎ.?มาย 
เครื่องหมายการถ้าและกฎหมายเรื่องการถวงขาย หรือกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม 
(ภายใน) ไถ้เสมอ

ในทางกลับกัน ในกรณีที่ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการถ้าดังกล่าวสินคุดลง 
โดยก)รกระทำที่สมัครใจ หรือโดยควา})ยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการถ้าเองก็คี เจ้าของ 
เครื่องหมายการถ้าขังคงสามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนสิใเถ้าที่ใข้เครื่องหมายการถ้าเดียวกัน 
จากประเทศสมาชิกไถ้ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริง ๒ ประการคือ ประการแรก ความเป็นเจ้าของใน 
เครื่องหมายการถ้าแขกจากกัใแพอวัตถุประสงค์อื่นที่ ไมไช'เพอกไรแน่งตลาดทางการถ้า และ 
ประการที่สอง ขณะที่เจ้าของขัดขวางการนำเข้าซ้อน เจ้าของและผู้นำเข้าไม,เกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันแต่อย่างใดทั้งทางถ้านกฎหมายหรือทางถ้านการเงิน

ง. กรณีที่คุณภาพของสินถ้าต่างกันแต่ใช้เครื่องหมายการถ้าเดียวกัน 
ตัวอย่างในเรืองนไถ้แค่คดี S o n y  V .  S a r a y ' s  E l e c t r o n i c s  79เปีนการ 

นำเข้าสินถ้าโทรทัศาเ S o n y  ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันเข้ามาจำหน่ายในประเทศอังกฤษ 
โดยผู้นำเข้าที่ไม่ไถ้รับอนุญาต และโทรทัศน์ S o n y  ที่นำเข้ามีคุณสมบัติต่างจากโทรทัศน  ์
S o n y  ที่จำหน่ายในประเทศเยอรมัน

คดี W i l k i n s o n  S w o rd  V .  C r ip p s  & L e e  เป็นการนำเข้าซ้อใเใบมีดโกน 
ที่ม ีคุณภาพตํ่ากว่าใบมีดโกใเที่มีจำหน่ายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

คดี C o l g a t e  P a l m o l i v e  V .  M a r k w e ll  F i n a n c e  ซงเป็นการนำ 
เข้าซ้อนขาสีทัน C o l g a t e  ที่มีคุณภาพตํ่าทว่าจากประเทศบราซ้ล

79 เรื่องเดียวกัน หน้า 3 8 8 - 9  [ 1 9 8 3 ]  FSR 3 0 2
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โจทกํในคดีทั๋งสามข้างต้น สามารถขัคขวางกาท]นข้าซ้อนไต้สำเร็จ เพราะพิสูจ1ทต้ให  ้

ศาลเห็นจนเป็นที่พอใจในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นคือ

1 .  ควาแตกต่างในคุณภาพของสินค้ามีอย่างมาก ( S i g n i f i c a n t )
2 . ความแตกต่างในคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่สาธารณชนผู้ซื้อสามารถเห็นไต้
3 . ผู้ใ0ทเข้าไม่ไต้แสดงกวามแตกต่างของสินค้าที่ตนรทเข้าให้อย่างชัดแจ้ง

เงื่อนไข 3 ประการดังกล่าว เป็นหลักสำคัญในการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขัดขวาง 
การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ผลิตจากประเทศสมาชิก ซึ่งอาศัยกฎหมายเรื่องการลวงขายหรือ 
กฎหมาย'ว่าต้วยการแข่งขันโดยไม,เป็นธรรมเป็นฐาน ในทางปฏิบัติ พนว่าผู้นำเข้าซ้อนสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จะไม่แสดงความแตกต่างของสินค้า คงเป็นเพราะหากไต้ระนุ 
ความแตกต่างของสินค้าโดยชัดแจ้ง สินค้าที่ตนนำเข้าซ้อนอาจไม,ไต้รับกวามนํยมหรือ 
เป็นที่ต้องก ารของผู้ท?โภค

4 . 4 . 2 . 2  . มาตรการอื่น ๆ

มาตรการอย่างอื่นที่ใช้ฟ้องกันการนำเข้าซ้อนสินค้าในประเทศประชาคมยุโรปได้แก่

ก) นโยบายต้านราคาสินค้า การกำหนดราคาสินค้าให้เป็นราคาเดียวกันในทุกประเทศ 
อาจช่วยฟ้องกันม่ให้เกิดการนำเข้ใซ้อนสินค้าที่ใช้เก รื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ 
เนื่องจากไม,เกิดแรงจูงใจ ให้ผู้นำเข้าแสวงหากำไรจากส่วนต่างของราคาสิใเค้าในขณะที่สิาเค้า 
ชนํดนั่น เป็นที่ต้องการหรือสินค้าชนํดบันขาดแกลใเในประเทศสมาชิกแต่ถะประเทศ 
การกำหนดราคาสินค้าให้เป็นหนื่งเคียวกันภายใาเประเทศสมาชิกนั่ สามารถฟ้องกันการนำเข้าซ้อน 
สินค้าจากประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรปไต้อีกต้วข

ข) การกำหนดมาตราฐานของสินค้า เป็นต้นกำหนดว่าสินค้าที่นำเข้าซ้อนจำพวกยาจะต้อง 
ไต้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข หรือสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจำต้องผ่านการตรวจสอบ



มาตรฐานสินค้าจากกระทรวงอุตสหาหกรรม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเสียก่อน 
จึงจะวางจํ าหน'าขในตลาดไค้ หริอการกำใเใเดให้ต้องมีการตดเครื่อง1Îมายรับรองคุณภไพา■ อง 
สินค้าบนสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อน

ค) มาตรการต้านสัญญา มาตรการข้อนี้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกันจากประเทศภาขนอกกลุ่มประชาคมยุโรปโดยตรง กล่าวคือจำกัดเขตจำหน่ายสินค้า 
ในสัญญาอใเญาติใใเไข้สิทธิอย่างชัดแข้ง การจำกัดเขตการจำหน่ายสินค้าจะช่วยสกัดกั้น 
การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากภายนอกประเทศกลุ่มสมาชิก ม ิให ้ 
เข้ามาจำหน่ายในประเทศสมาชักกลุ่มประชาคมยุโรป แต่กั้งนี้ข้อจำกัดดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ 
มาตรา 85  (1 )  แห'งสไเธิสัญญาแห่งกรุงโรม ในแง,ที่จะมีผลกระทบต่อการแช่งขันในประเทศ 
สมาชิก ทำให้ผดไปจากสภาพที่เป็นอยู่หรือที่ควรจะเป็น หากข้อสัญญาขัดต่อมาตรา 8 5  (1 )
แห'งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ข้อตกลงดังกล่าวย่อมไม่มีใข้ผลบังคับ ยกทนใาเกรณีที่ข้อตกลงซึ่ง 
ฝ่าแนมาตรา 8 5 ( 1 )  บัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประ T' I 
แก1ผู้บริโภคโดยส่วนรวม ตามมาตรา 86  (3 )  แห่งสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม ข้อสัญญา 
ดังกล่าวซึ่งมีผถกระทบเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศสมาชิกค้วขกัน 
สามารถมีผลใช้ใช้บังคับ

ง) กำส ั งห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้า ( R a p id  i n t e r l o c u t o r y -  
a c t i o n )  มาตราการท้ายคุดใใเการป้องกันมิให้สินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน จากต่าง 
ต่างประเทศถูกนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป คือ มาตรการออกกำสั่ง 
ห้ามการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวคัาเที่รวดเร็ว หากศาลและเข้าหน้าที่ผู้เกี่ยว 
ข้อง เช่น เข้าหน้าที่ศุลกากรสามารถออกกำสั่งห้ามหริอกักสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนไค้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ย่อมจะช่วยหยุดยั้งและถดการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวคัน 
จากต่างประเทศไต้เป็นอย่างดี

โด ยส ร ุป  การนำเข้าซ้อาเสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัาเในไเระเทศสบัฐอเมริกา 

ในประเทศฌี่ป่น และในประเทศประชาคมยุโรป มีลักษณะกั้งที่เหมือนและแตกต่างจากคัน 
ลักษณะของการนำเข้าซ้อนสินค้าของประเทศทังสาม ที่เป็นเทมือนกันคือ มีการนำสินค้าที่ใช้
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m lธงทมาผการค้าเคียวกัน จากภายนอกประเทศเข้ามาจำหน,1ยภายในประเทศ โดยผู้นำเข้าที่ไม่ม 
ก ฑมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเข้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเข้าของ 
เครื่องง!ม ไผการค้าในประเทศ แกะ โดยไม่ไค้รับความยินยอมจากเข้าของเครื่องหมายการค้า หรือ 
จากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเข้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศ นอกจากนี้ สินค้าที่ถูก 
น่าเข้าซ้อนมราคาจำหน่ายตํ่ากว่า ราคาจำหน'ไขของสินค้าที่ เข้าของเครื่องหมายการค้ไหรือตัวแทน 
จำหน่ายสินค้าของเข้าของเครื่องหมายการค้าจำใ!น'าขในประเทศ

ส่วนลักษณะของการน่าเข้าซ้อนที่ต่างกันของทั้งสามประเทศ คือ หลักเกณฑ์ในการ 
อสุญาตให้มีการน่าเข้าซ้อนสินค้ไที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันในแต่ละประเทศตังกล่าว

หถักเกณฑ์กไรนำเข้!ช้อนสินค้าท้ัใช้เคร่ืองหม งยกไรค้นดียวกัน'ในประเทกสหรัฐอเมริกา

หลักเกณฑ์แรกสุดได้แก่ ความเป็นเข้าของเครื่องหมายการค้า ซ ึ๋งจะพ ิจาร .จ '.ก การจด 
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัณ แม้เครื่องหมายการค้าที่เข้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเครื่องหมายการค้าที่เข้าของเครื่องหมายการค้า มีไค้'จดทะเบียน 
ไว ้!1เประเทศสหรัฐอเมริกา จะไค้รับกวามกุ้มครองตามกฎหมายไม'ต่างกัน กล่าวคือ เครื่องหมาย 
การค้าที่จดทะเบียนแค้วไค้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 32  และ 4 2  และเครื่องหมายการค้ที่ 
ไม่ไค้จดทะเบียน ไค้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 3  ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้ากึตาม 
ขั้นตอใ!ในการขัดขวางการน่าเข้าซ้อน ประเด็นการพิสูจน์เอาผิดกับผู้น่าเข้าซ้อนระหว่างเข้าของ 
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับ เข้าของเครื่องหมายการค้ไที่ไม'ไค้จดหะเบียนแตกต่างกัน 
เข้าของเครื่องหมายการค้ไที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใข้สิทธิตามมาตรา 5 2 6  
แห่งกฎหมายพิกัดศุลกากร ขัดขวางการน่าเข้ไซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันจากต่าง 
ประเทศไค้ในขณะที่เข้าของเครื่องทุมายการค้าที่ไม่ไค้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม  ่
สามารถใช้สิทธิตังกล่าว เพื่อขอให้เข้าหน้าที่ศุลกากรห้ามการน่าเช้า’ซ้อนสินค้าตามมาตรา 5 2 6 บ  ี
จนกว่าจะไค้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ในกรณีที่มีไค้เป็นเข้าของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าตังกล่าวยังไม'ไค้



จดทะฌีขใ4ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเสียงและภู๊ดว่ถล์ทางการค้าจะถูกน่าเข้ามาพิจารณา 
ค้เหากตัวแทนจำหน่ายไค้สรัางกูดวิลลํกับสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าของเข้าเครื่องหมายการค้า 
ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจำหน่ายที่มิไค้เป็นเข้าของเกรื่องหมายการค้า สามารถขั ดขวาง 
การา!นข้าช้อนสิใเค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศไค้ ดังตัวอย่างกำพพากษา 
ในคดี A B o u r j o i s  & C o . V. K a t z e l  ซึ่งศาลห้ามการน่าเข้าช้อนแป็ง JAVA 
จากต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ที่สอง ไค้แก, ความสัมพันธ์ระหว่างเข้าของเครื่องหมายการค้ากับตัวแทน 
จำใก!'าข โดยพิจารณาจากความเป็นหนึ๋งเดียวกันของธุรกิจและความยินยอมเป็นสัากัญ 
หากเข้าของและตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีกวามสัมพันธ์กันในเชิงธุรกิจในฐานะบริษัทแม่-ลูก 
บริษัทย่อยในเครือ หรือไนฐานะผู้น่าเข้าที่ไค้รันอนุญาต หรือใใ!ฐานะผู้อนุญาต-ผู้รันอนุญาต 
ใาท'ข้สัทชิทีดี บริษัทข่อยหรือบริษัทในเครือในใเระเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนผู้น่าเข้าที่ไค้รับ 
อนุญาตอย่างถูกค้อง หรือผู้ไค้รับอนุญาตไทไข้สิทธิ ไม่สามารถขัคขวางการนำเข้า* ว(สินค้า 
ที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ1ไค้ ค้วขเหตุที่ถือว่าสินค้าของเข้าของเดียวกัน 
ไม ่สฒารถละเมิดกันเองไค้ และถือว่ามีการไห้ความยินยอม ไห้ไข้เครื่องหมายการค้าตังกล่าว 
กับสินค้าแค้ว ตัวอย่างกำพิพากษาในคดี P e r fu m s  s t e r n ,  I n c .  V . U n i t e d

S t a t e s  C u s to m s  S e r v i c e ,  (5 7 5  F S u p p  4 1 6 ,  2 2 3  USPQ 7 (SD 
F l a  1 9 8 3 ) )  ชึ๋งศาลอนุญาตให้น่าเข้าช้อนน่าหอม O s c a r  d e  l a  R e n t a l
และกำพิพากษาใใเคดี C a r l o  S h i r t  I n c .  V. D a e w o o  I n t e r n a t i o n a l

(A m e r ic a n )  C o r p . ( 7 0 7 . F 2 n d  1 0 5 4 ,  2 1 9  USPQ 5 9 4  (CA 9 1 9 8 3 )  
ซึ่งศาลอนุญาตให้'น่าเข้)'ช้อนเสือ M o n te  C a r l o  ไค ้

หลักเกณฑ์ที่สาม ไค้แก, ความแท้จริ เของตัวสินค้า หากสินค้าที่ถูกน่าเข้าช้อนเป็นสินค้า 
ที่แท้จริงซึ่งไข้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกค้อง เข้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนจำหน'าย 
หรือผู้น่าเข้าที่ไค้รับอนุญาต ไม่สามารถขัดขวางการน่าเข้าช้อนสิใ!ที่ใข้เครื่องใเมายการค้าเดียวกัน 
จากต่างประเทศนนไค้ ตัวอย่างเช่นกำพิพากษาในคดี A p o l l i n a r i s  C o . V  S c h e r e r  
(2 7  F 18  (SDNY 1 8 8 6 ) ) •  ซึ่งศาลอนุญาตให้น่าเข้าช้อนน่าแร1 H u n y a d i J a n o s  ไค้
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ในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง คุณสมบัติของสินค้า 
ที่ถูกนน,บาซ้อนจะถูmî เม)พิจารถท'หเกสินค้าที่ถ ูกนำเข้าซ้อนมีกวามแตกต่างจากสินค้าที่ใซ  ้
เครื่องหมายการค้าเคียวกันที่มีจำหน,ายในตลาด อัใเจะเปีนผลร้ายแก,ผู้บริโภค หรือจะเปีใเต้นเหตุ 
ก่อให้เกิดเกิดการสับสนหลงพิดในห่บู่สาธารณชน หรือมีผลกระทบในแง'ลบต่อชื่อเสียงทางการค้า 
ของผู้แทนจำหน่ายที่ถูกต้องแล้ว ศาลมักจะกุมครองตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค โดยห้ามการ 
นำเข้าซ้อน ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาในคดี B e l l  & H o w e l ะ M am iya C o . V .

M a s e l  S u p p ly  C o . ( 5 4 8  F S u p p  a t  1 0 6 5 ,  1 0 6 7 ,  2 1 5  USPQ a t  
8 7 3  a n d  8 7 4 ) )  ศาลชั้นต้นพิพเกบาห้ามการนำเข้ากล้อง M am iya  จากประเทศ

ฮ่องกง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแก1ชื่อเสียงของผู้ประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องรายแรก หรือ 
เช่นคำพิพากษาในคดี D i a l  C o r p . V  E n c in a  C o r p . ( 6 4 3  F S u p p  9 5 1
(SD F l a  1 9 8 6 ) )  ศาลห้ามการนำเข้าซ้อนสบู่ D i a l  ที่มีตัวยาต่างจากสบู่ D i a l  

ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
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การแค้ชญหาการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ศาลมีหลักในการพิจารณาแยกเป็น 2 แนว คือ แนวแรกถือหลักความเป็นสากลของ 
เครื่องหมายการค้าที่ว่า เครื่องหมายการค้าใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งกำเนิดและความเป็นเข้าของสินค้า 
ตังบัน หากเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ถูกต้อง เมื่อมีการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อมไม่ถือว่าสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนนั้ใเ 
ละเมคสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเข้าของเครื่องหมายการค้า ศาลที่ยึดหลักนี้ มักอนุญาต 
ให้นำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศไต้ หากสินค้าที่ถูกนำเข้าช้อน 
เป็นสินค้าจริงที่ใข้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

แาทที่สองถือหลักเขตแดนที่ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมเกิดขึใเตามกฎหมายของ 
ประเทศนั้น ๆ และถู๊ควิลล์ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเขตแยกจากกันไต้ ตังนั้น หากผู ้
แทนจำหน่ายในประเทศไต้สร้างชื่อเสียงในทางการค้า กับสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าของ 
ของเข้าของเครื่องหมายการค้า ต่างหากในประเทศของตนย่อม มีสิทธิขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้า 
ที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันบันจากต่างประเทศไต้



กฎหมายในประเทศสหรัฐธเมริกา ที่ใช้เพอสกัดนั้นการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมาย 
การค้าเคียวกัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายพิกัดศุลกากร และ กฎใ/องศุลกากร 
ที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนสินค้า ในระยะหลังศาลนำกฎหมายที่ว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม 
มาร่วมพิจารณาในคดีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมายการค้าเดียวกันด้วย วิธีสกัดifนการ 
นำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัใเในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่การคำเนํนคดีกับ 
ผู้นำเข้าซ้อน ฐานละเมีดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือฐานลวงขายสินค้า ในระยะหลัง ม่การนำ 
หลักเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์โดยม่ชอน การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการรบกวนสิทธ  ิ
หรือ การแทรกแซงการปฏิบัติตามสัญญา มาร่วมในการพิจารณาคดีนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่อง 
หมายการค้าเดียวกันเพิ่มมากขึน

หถักเกณฑ์กm h เข้าซ้อนสินค้าพใข้เกร่ืองหม]ยกไรค้นสียวถันในประเทศญ่ีป้น
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หลักเกณฑ์แรกสุดได้แก่ เรื่องตัวสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อน กรณีที่สินค้าที่ถูกนํ เข้:ซ้อนนั้น 
เป็นสินค้าจริงและ ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง ผู้แทนจำหน่ายไม่สามารถห้ามการ 
นำเข้าซ้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ที่เป็นสินค้าจริงนั้นจากต่างประเทศได  ้
เช่นตัวอย่างคำพิพากษาของศาล คดี•ปากกา P a r k e r  (N.MC Co .  V.  S c h u l y r o

T r a d i n g  C o . ,  F e b . 27  1 9 7 0 ,  O s a k a  D i s t .  c t . 2 3 4  H a n r e i  
T im e s  5 7 )  ศาลห้ามการนำเข้า'ซ้อนปากกาที่'ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากประเทศฮ่องกง
แต่ค้าสินค้าที่นำเข้ามีคุณภไพต่างจากสินค้าที่จำหน,ายในประเทศ อันจะเป็นเหตุก่อให้เกิดการ 
สับสนหลงผดในหมู่สาธารณชนผู้ซ้อุแล้ว ศาลจะไม่อนุญาตให้นำเข้าซ้อนสินค้าที่ใข้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกันตังกล่าว เช่นตัวอย่างคำพิพากษา'ในคดี กาแฟ N e s c a f e  ( N e s t l e  N ih o n  
K. K.  V .  S a n k a i  S h o t e n ,  May 2 9 ,  1 9 6 5 ,  T o k y o  D i s t . c t . )  ศาลห้าม 
มีให้นำเข้า N e s c a f e  ที่มีรสชาติต่างจาก N e s c a f e  ที่ขายในประเทศณูมู่นจากต่างประเทศ 
เข้ามาจำหน่ายในประเทศญี่ป่น

Itลักเกณฑ์ที่สอง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้นำเข้า 
หรือตัวแทนจำหน’ เยในประเทศ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าและค้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่าย



ในประเทศญี่ป่นมกวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะโคขทางใดทางหนงแล้ว และสินล้าที่ถูกนำ 
เข้า'ช้อนนั้น บีกุภาพไม่ต่างจากสินคาที่ใช้เครื่องหมายการล้าเดียวกัน ซึ่งบีจำหน่ายในประเทศญี่ป่น 
โดยที่เครื่องหมายหมายคารล้าที่ปราก.ฎบนตัวสินล้า เป็นเครื่องหมายการล้าที่จดทะเบียนใน 
ประเทศญี่ปุน เข้าของเครื่องหมายการล้า ผู้นำเข้า หรือตัวแทน จำหน่ายย่อมไม่สามารถขัดขวาง 
การนำเข้าช้อนสินล้า ที่ใช้เครื่องหมายการล้าเดียวกันาฒจากต่างประเทศไล้ ตัวอย่างเช่น 
กำพัพากษาในคดี นำเข้าช้อนเสื้อยืด L a c o s t e  จากประเทศสหรื'ฐ อเมริกา (T o k y o

D i s t . c t . ,  d e c i s i o n  o f  7 D e c e m b e r  1 9 8 4 ,  1 1 4 1  H a n e r i  J i h o
1 4 3 ,  5 4 3  H a n r e i  T im e s  3 2 3 )

หลักเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ การกำหนดรายการสินล้าที่อนุญาตใท้มีการนำเข้าช้อนในประเทศ 
ญี่มู่นเป็นลักษณ์อักษรโดยชัดแข้ง ซึ่งปรากฎอ ย ู่ในข้อชี้แนะของคระทรวงการล้าและอุตสาหกรรม 
ว่าสินล้าประเภทใดที่ไล้รื'นอนุญาตให้นำเข้าช้อน เช่น เสือล้าเครื่อง นุ'งาณ่แต่งกาย แผ่นซีดี 
หนังสือ ซิมิคอนดักเตอร์ โดยที่สินล้าที่อนุญาตให้นำเข้าช้อนไล้จะต้องเป็นสินล้าที่ใช้!ครื่องหมาย 
การล้าที่ไล้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศญี่ป่น และสินล้าตังกล่าวต้องเป็นสินล้าที ่
ไล้รับกวามคุ้มกรองภายใต้กฎหมายประเทศญี่ป่น

ในการแล้บ ีญหาการนำเข้าช้อนสินล้าที่ใช้เครื่องหมายการล้าเดียวกันในประเทศญี่ปน 
ศาลใช้หลักในการพิจารณาแยก เป็น 2 แนว คือ แนวแรกล้าสินล้าที่ถูกนำเข้าช้อนเป็นสินล้าจริง 
และใช้เครื่องา!มายการล้าอย่างถูกต้อง ศาลจะอนุญาตให้นำเข้าช้อนสินล้าที่ใช้เครื่องหมายการล้า 
จากต่างประเทศไล้ ส่วนแนวที่สอง แม้สินล้าที่ถูกนำเข้าช้อนเป็นสินล้าจริงและใช้เครื่อง 
หมายการล้าอย่างถูกต้อง และสิาเล้าตังกล่าวไม่ท่อให้เกิดการสับสนหลงผดในหมู่สาธารณชน 
ศาลก็จะไม่011ญาตให้ใ!าเข้าช้อใเสิใเล้าจากต่างประเทศ ล้าไม่ไล้รับกวามยินยอมจากผู้แทน 
จำหน่าย หรือผู้ไล้รับอนุญาตใา!ไช้สิทธิให้นํ เข้าที่ถูกต้อง
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กฎหมายในประเทศญี่ป่น ที่ใช้สกัดกั้นการนำเข้าช้อนสินล้าที่ใช้เครื่องหมายการล้า 
เดียวกัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการล้า กฎหมายพิกัดศุลกากร กฎหมายว่าด้วยการแข่ง 
ขันอันไม,เป็นธรรม กฎหมายปองกันการผูกขาด กฎกระทรวงและข้อชี้แนะซึ่งบีผลเทียบเท่า
กฎหมาย



ใ Î ถ ักเณ ฑ Iนเร ื่องกไรน ํนข ้ไ 'ช ้อนส ินค,1ท ี่'ใช ้เกรื่อฑ i ม 1ยก!รค ้แด ียวก ัน '1น ป ระ!ท ศ 

กลุ่มประชาคมยุโรป

ฌื่องจากการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันในประเทศประชาคมยุโรป 
หมายถึงการนำเข้าสินค้าของเข้าของเครื่องหมายการค้า ที่ปีจำหน่ายในประเทศสมาชิก กลันเข้ามา 
จํท!น่ายแข่งกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศต้นกำแไดของสินค้าและหมายถึง 
การนำสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตในประเทศเข้าไปจำหน่ายใใเประเทศสมาชิกประเทศ 
อื่ใเ ๆ รวมทังการนำเข้าสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกัน ที่ผลิตจากประเทศภายใเอกกลุ่ม 
ประชาคมยุโรปเข้ามาจำหน่ายใใเประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง หลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณามีดังนี้

หลักเกณฑ์แรกสุด ไค้แก่ กวามเป็นเจ้าของในเครื่องา!มายการค้า เจ้าของเครื่องหมาย 
การค้าย่อมเป็นผู้ปีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายเครื่องา!ม . โทรค้าใน 
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศกำหนดไว้ ในบางประเทศสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจหมายรวม 
ไปถึงสิทธิในการห้ามการนำเข้าด้วย โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสัากัญ 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเปียนสามารถขัดขวางการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เคียวกันจากต่างประเทศไต้ประเทศไต้หากไม,ขัดต่อข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ตามสนธิสัญญา 
แห่งกรุงโรมที่ประเทศสมาชิกา]ระชาคมยุโรปทุกประเทศ ตกลงขอมรับการเคลื่อนไหลโดยเสรีของ 
สินค้าในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาของศาลยุโรป ในคด ี
H o ffm a n n -L a  R o c h e  V .  1 C e n t r a f a r m  ซ้งศาลห้ามนำขา V a l iu m  
จากประเทศอังกฤษเข้ามาจำหน่ายในประเทศเยอรมัน

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิ (ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศ)
ขัคขวางการนำเข้าซ้อนสินค้า ที่ใช้เครื่องใ!มายการค้าเคียวกันทันจากต่างประเทศ โดยขัดต่อ 
ต่อสนธิสัญญาแห่งโรม (มาตรา 3 0 ) เจ้าใเองเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขัดขวางทารา]ใ 
เข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเคียวกันดังกล่าวไต้ ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาในคด ี
C e n t r a f a r m  V .  A m e r ic a n  P r o d u c t s  ซงศาลอนุญาตให้นำเข้าซ้อนขา
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C e n t r a f  arm  จากประเทศอังกฤษเข้ามาขาย ในประเทศเนเธอรํแลนด์ได้
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หลักเกณฑ์ที่สองได้แก่ ตัวสินค้าที่ถูกนำเข้า โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินค้า 
การบรรจุหีบห่อ ห่อผลิตภัณฑ์ และขนาดบรรจุของสินค้าที่นำเข้าช้อน ในกรณีที่สินค้าที่ถูกนำเข้า 
ช้อนและสินค้าที่มีจำหน่ายซึ่งใช้เครื่องาามายการค้าเดียวกันมีคุณสมบัติต่างกัน เจ้าของเครื่องหมาย 
การค้าสามารถขัดขวางการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันดังกล่าวได้ ถ้าไม่ขัดต่อ 
ข้อตกลงร่วมกันตามสนธิสัญญาแห,งกรุงโรม ตัวอย่างเช่าJ คำพิพากษาในคดี S o n y  V  . 
S a r a y ' s  E l e c t r o n i c s  ที่ห ้ามการนำเข้าโทรทัศน์ S o n y  ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน 
เข้ามาจำหใท่ยในประเทศอังกฤษ

หลักเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ ความยินยอม ใช้พิจารณาในกรณีที่ส ินค้าที่ถ ูกนำเข้าช้อนที่ใช้ 
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ผลิตจากประเทศใเอกกลุ่มประชาคมยุโรป ทากสินค้าที่ผลิตภายนอก 
กลุ่มสมาชิกดังกล่าว ได้ขับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีวางจำหน่ายใน 
ประเทศของเจ้าของเครื่อหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถขัดขวางการ 
นำเช้าช้อนสินค้าดังกล่าวในประเทศของตนได้อีก และสินค้าที่ถูกนำเช้าช้อนดังกล่าวสามารถ 
เคลื่อนไหลได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถ 
ขัดขวางได้อีกต่อไป

ในการแก้ไขป้ญหาการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศกลุ่ม 
ประชาคมยุโรป หลักในการพิจารณาคดีการนำเช้าช้อนแบ่งเป็น 2 แนวคือ แนวแรกคุ้มครองสิทธ ิ
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยศาลจะห้ามมให้นำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันจากต่างประเทศ แนวที่สอง ศาลจะอาเญาตให้มีการนำเช้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกัน โดยอาศัยหลักเรื่องการสินสูญสิทธิ กล่าวคือเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้านำสินค้า 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนออกจำหน่ายเป็นกรังแรกแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม, 
สามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ห้ามการจำหน่ายสินค้าของตนไดีอกต่อไป

ในกรณีของการนำเข้าช้อนสนค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งผลิตจากประเทศภาย 
ใเอกกลุ่มประชาคมยุโรป เมื่อสินค้าที่ถูกนำเข้าช้อนซึ่งผลิตในประเทศนอกกลุ่มประชาคมยุโรป



ไค้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ในประเทศ สมาชกประชาคมยุโรป) และสินค้า 
ดังกล่าวมีจำหน,ายใใเประเทศของเจ้าของเครื่องหม พการค้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมยุโรปแล้ว 
เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไมมสิทธิ.จะห้ามการจำหาท่ยสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
ดังกล่าวนัน ในประเทศสมาชิกประเทศอื่น ๆ

กฎหมายในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปที่ใช้สกัดกั้นการนำเช้า'ช้อนสินค้าที่ใช้ 
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ไค้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิก แต่ละ 
ประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยตรง 
และสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (มาตรา 3 0 ,  3 6  และมาตรา 8 5 ) หากกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
ภายในประเทศสมาชิกขัคกับสนธิสัญญาแห,งกรุงโรม ศเลจะนำข้อตกลงในสนธิสัญญาแห'งโรมมา 
ใช้เปาเหถักในการพจใรณา

ส์าาÎรับการนำเข้าช้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศไท' จ"'ๆ ล่าวต่อไป 
ใาเบทที่ 5
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