
 

 

บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า 

 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า และ
เป็นการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองหมายการค้าในเชิงพาณิชย์รูปแบบหนึ่ง อาจถือได้ว่าเป็นการต่อยอด
ทางการค้ากรณีเคร่ือง หมายการค้าที่โอนมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่นิยม การโอนสิทธิเคร่ืองหมาย
การค้าจึงเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สําคัญ การศึกษาในบทนี้ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงหลักเบื้องต้นใน
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าที่ควรทราบ ได้แก่ ความหมายของเคร่ืองหมายการค้า ประเภทของ
เคร่ืองหมายการค้า การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า และศึกษา
ถึงการโอนสิทธิของกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายไทย ข้อตกลงระหว่างประเทศที่สําคัญ 
รวมถึงกรณีการโอนเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศ 
 เคร่ืองหมายการค้าในความหมายอย่างกว้างมิได้หมายความถึงเฉพาะเ คร่ืองหมายการค้า
โดยตรงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงเคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม  ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเภทเคร่ืองหมายสามารถโอนเปลี่ยนมือเจ้าของสิทธิได้ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่สําคัญของแต่ลักษณะเคร่ืองหมาย อํานาจแห่งสิทธิ และหลักการโอน ดังน้ี 

ความหมายของเครื่องหมาย 

 พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้มีวิเคราะห์ศัพท์คําว่า  “เคร่ืองหมาย” และ 
“เคร่ืองหมายการค้า” ในมาตรา 4 วรรคแรกและวรรคสองตามลําดับ ดังนี้ 
 “เคร่ืองหมาย ” หมายความว่า ภาพถ่าย  ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คํา ตัวหนังสื อ 
ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย อย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึง
แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
 ความหมายของ  “เคร่ืองหมาย ” นี้  มีความสําคัญต่อการการพิจารณาว่า  สิ่งใดเป็น
เคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่  เพราะสิ่ง ใดจะเป็นเคร่ืองหมายการค้าก็จะต้องมี
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 ลักษณะการเป็ นเคร่ืองหมายตามวิเคราะห์ศัพท์นี้ ด้วยส่วนจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า
หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามวิเคราะห์ของ “เคร่ืองหมายการค้า” ต่อไป 
 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 ได้แสดงข้อยกเว้นไว้อย่าง  แจ้ง
ชัดว่า  “เคร่ืองหมาย ” จะไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ  แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบั ตรจะไม่ถือเป็นเคร่ืองหมาย  
พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิบั ตรที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน  ได้ให้
ความหมายของ “แบบผลิตภัณฑ์” ไว้ว่า หมายความว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์  หรือองค์ประกอบของ
ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์  อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งส ามารถใช้เป็นแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ 
 ดังนั้น แบบผลิตภัณฑ์ทั้งหลายไม่ว่าจะสามารถขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะได้สิทธิบัตรมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถจะใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้า
ได้ เหตุผลของข้อจํากัดนี้ก็คือ กฎหมายประสงค์จะแยกความคุ้มครองสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ากับ
สิทธิบัตรออกจากกันให้เด่นชัด  โดยตัดปัญหาเร่ืองการต้องให้ความคุ้ มครองที่อาจคาบเกี่ยวกัน  
(Overlap) ระหว่างสองสิ่งนี้ 
 จากความหมายของคําว่า “เคร่ืองหมาย” นี้จึงเป็นที่สังเกตได้ว่า กฎหมายไทยยังคงยอมรับ
เฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้นที่จะเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้ (ธัชชัย ศุภผลศิริ, 2538, หน้า 18-20)  

ประเภทของเครื่องหมายการค้า 

  เคร่ืองหมายการค้านอกจากตัวเคร่ืองหมายการค้าโดยตรงแล้วยังสามารถแบ่งแยก
ประเภทของเคร่ืองหมายตามลักษณะประโยชน์การใช้งานของเคร่ืองหมายได้ดังนี้  (วัส ติงสมิตร , 
2545, หน้า 6-8)  

  1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)  
  “เคร่ืองหมายการค้า ” หมายความว่า  เคร่ือง หมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างกับ
สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 
  สาระสําคัญของเคร่ืองหมายการค้าจึงอาจแยกเป็น 3 ข้อได ้ดังนี ้
   1) เป็นเคร่ืองหมาย 
   สิ่งใดจะเป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือไม่  ก็ให้พิจารณา ความหมายของเคร่ืองหมาย
ในมาตรา  4 วรรคแรกนั่นเอง  คําว่าเคร่ืองหมายเมื่อนํามาใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้า จึงทําให้
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ความหมายชัดเจนขึ้น คือเป็นเคร่ืองหมายที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้เป็นที่หมายกับสินค้า หรือเกี่ยวข้อง
กับสินค้า (สมพร พรหมหิตาธร, 2539, หน้า 14)  
   2) ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า 
   กฎหมายเคร่ืองหมายการค้ายอมรับว่าเคร่ืองหมายหนึ่งอาจเป็นเคร่ืองหมายการค้า
ได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้กับสินค้าเลย ส่วนการจะมีสิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นเพียงใดเป็นอีกเร่ื อง
หนึ่ง เช่น สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจด้อยกว่าเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
เป็นต้น 
   จากหลักเกณฑ์ข้อน้ีจะเห็นได้ว่า เคร่ืองหมายการค้าจะต้องใช้หรือจะใช้กับสินค้า
เคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายไทยจึงมีความหมายอย่างแคบเพียงเคร่ืองหมายที่ใช้กับสินค้าเท่านั้น 
เคร่ืองหมายที่ไม่ได้ใช้กับสินค้าแม้จะเกี่ยวเนื่องกับการค้า เช่น เคร่ืองหมายของธุรกิจบริการ หรือ
เคร่ืองหมายที่ใช้เพื่อรับรองคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ จะเรียกว่า เคร่ืองหมายบริการ  (Service 
Mark) และเคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) ตามลําดับซึ่งมีความหมายแตกต่างออกไป  
   3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่าง
กับสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 
   หลักเกณฑ์ข้อที่สามนี้แสดงถึงหน้าที่หลักของเคร่ืองหมายการค้า คือ การระบุและ
แยกแยะสินค้าที่ใช้เ คร่ืองหมายการค้าที่แตกต่าง ซึ่งจะเน้นหน้าที่ของเคร่ืองหมายการค้าในข้ อนี้ยิ่ง
กว่าหลักเกณฑ์เดิมใน พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2474 ที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งบัญญัติว่า 
“เพื่อสําแดงว่าสินค้านั้น  ๆ เป็นสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าโดยได้ทําขึ้น โดยการเลือกให้
คํารับรองโดยทําการค้าขายสินค้านั้นหรือโดยเป็นผู้เสนอขาย ” ซึ่งดูจะกล่าวถึงแต่หน้าที่ระบุ  
(Identify) ว่าเป็นสินค้าของใครเท่านั้น 
   หลักเกณฑ์ในข้อนี้ จึงต้องการความมุ่งหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าว่าใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นอย่างเป็นเคร่ืองหมายการค้า คือ เพื่ อแสดงให้บุคคลอ่ืนเห็นว่าสินค้าของตน
ต่างไปจากสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ หากเป็นที่เข้าใจได้จากพฤติการณ์ทั่วไปว่า
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไม่ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น เคร่ืองหมาย นั้นก็อาจจะไม่พิจารณาเป็นเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายได้ 
ตัวอย่างเช่นโจทก์ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารูปช้างภายในรูปดาวสําหรับสินค้ารองเท้ายาง 
และได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าสําหรับรองเท้ายางที่โจทก์ผลิตออกจําหน่ายอยู่แล้ว ต่อมา โจทก์ได้จด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารูปดาวภายในเส้นคชกริช ซึ่งเป็นลวดลายของพื้นรองเท้าอยู่ตามเดิม โดย
โจทก์หาได้ใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้าไม่ ดังนี้ รูปดาวภายในเส้นคชกริชที่พื้นรองเท้าของโจทก์ย่อม
ไม่ใช่เคร่ืองหมายการค้า (คําพิพากษาฎีกาที่ 958-959/2506)  
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   นอกเหนือจากคําพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้น แล้วก็ยังมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าอีกจํานวนหนึ่งซึ่งใช้เกณฑ์วินิจฉัยเดียวกัน  คือ พิจารณาถึงความ
มุ่งหมายของการใช้เคร่ืองหมายนั้น  หากแต่มีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างว่า  คณะกรรมการฯ เห็นว่าสิ่งที่
ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นเคร่ืองหมายการค้าเลย  หรือเห็นว่านับเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้  แต่ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะจึงจดทะเบียนไม่ได้  คําวินิ จฉัยเหล่านี้เป็นการวินิจฉัยตาม พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2474 แต่ก็ยังนํามาใช้เป็นตัวอย่างได้เพราะหลักเกณฑ์ยังคงเดิม เช่น 
   คําวินิจฉัยที่  336/2527 เคร่ืองหมายรูปแบบล วดลายคล้ายตะขอเป็นเพียงลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้ารองเท้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้า NIKE มิใช่เคร่ืองหมายการค้า  แม้ผู้อุทธรณ์
มีเจตนาจะใช้รูปแถบลวดลายที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้า  แต่ผู้อุทธรณ์มิได้นํารูป
ดังกล่าวมาทําให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้า ของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อ่ืน  จึงไม่เป็น
เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 4 (5)  

  2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)  
  พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคสาม เคร่ืองหมายบริการ  
หมายความว่า “เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่
ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายบริการน้ันแตกต่างกับบริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการของ
บุคคลอ่ืน” 
  บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  เคร่ืองหมายบริการมีความหมายทํานองเดียวกับ
เคร่ืองหมายการค้า  เพียงแต่เปลี่ยนจากสิ นค้ามาเป็นบริการเท่านั้น คือ มุ่งหมายที่จะชี้เฉพาะว่า
เคร่ืองหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการน้ันเป็นของตนและสินค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืนแสดงให้เห็นแหล่งกําเนิดของสินค้าหรือการบริการชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการและเป็นการส่งเสริมการจําห น่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการน้ันหากสินค้าหรือ
บริการภายใต้เคร่ืองหมายที่ใช้นั้นเป็นที่นิยมรู้จักอย่างแพร่หลาย 
  ตัวอย่างของเคร่ืองหมายบริการ เช่น เคร่ืองหมายของสายการบินไทย เคร่ืองหมายของ
ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น  

  3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks)  
  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคสี่  เคร่ืองหมายรับรอง  
หมายความว่า  “เคร่ืองหมายที่เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
สินค้า หรือบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกําเนิด  ส่วนประกอบวิธีการผลิต
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คุณภาพ  หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด  หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการน้ัน” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
  1) เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองจะต้องรับรองสินค้าหรือบริการของผู้อื่น  จะรับรอง
สินค้าหรือบริการของ ตนเองไม่ได้  ทั้งนี้เพื่อป้องกันอคติในการรับรอง  และการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้น 
  2) การรับรองสินค้า จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือลักษณะอื่นของสินค้า สําหรับการรับรองบริการ น้ัน  จะเป็นการรับรองสภาพ คุณภาพ 
ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นของบริการ 
  เคร่ืองหมายรับรองจึงมีหน้าที่ในการบ่งบอกว่าสินค้าหรื อบริการน้ันได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ 

  ตัวอย่างของเคร่ืองหมายรับรอง เช่น Wool Mark ซึ่งเป็นของ The International Wool  
Secretariat จะให้การรั บรองแก่สินค้าของผู้ผลิตสินค้าที่ทําจากขนแกะบริสุทธิ์เท่านั้นซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์ที่ เจ้าของเคร่ืองหมายได้กําหนดขึ้น , เคร่ืองหมายเชลล์ชวนชิม ซึ่งรับรองความอร่อยของ
อาหาร เคร่ืองหมาย Clean Food Good Tasteรับรองความสะอาดและความอร่อยของอาหาร เป็นต้น 

   4. เครื่องหมายร่วม (Collective Marks) 
  ตามพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคห้า เคร่ืองหมายร่วม
หมายความว่า “เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจใน
กลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม  สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอ่ืนใด
ของรัฐหรือเอกชน” 
  บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เคร่ืองหมายร่วมบ่งบอกถึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมาย
เดียวกันอันเนื่องจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรเดียวกัน  เจ้าของเคร่ืองหมายร่วมจึงไม่สามารถ
ที่จะอนุญาตให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ ในเครือเดียวกันใช้เคร่ืองหมายร่วมได้ ส่วน
หลักเกณฑ์อื่น ๆ กฎหมายให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ตัวอย่างของเคร่ืองหมายร่วม เช่นเคร่ืองหมายร่วมของบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย 
บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอร่ี เป็นต้น 
   
 
 



57 

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  

 โดยที่การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของไทยใช้ระบบ
การจดทะเบียนเป็นหลัก  แม้จะมีการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่บ้างก็เป็น
ข้อยกเว้น และในการขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ มีภาระการพิสูจน์
สิทธิเป็นรายคดี รวมทั้งจะอ้างสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ยังไม่เคยนําออกมาใช้ไม่ได้ 
 เมื่อกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าใช้ระบบจดทะเบียนเป็นหลัก จึงมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยสังเขปดังนี้ (วัส ติงสมิตร, 2545, หน้า 68-79)  

  1. ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียน 
  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของไทยไม่ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้อย่างการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตร  
(พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร  พ.ศ.2522  มาตรา 14) ดังนั้น  ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่า งประเทศ
สัญชาติใดก็มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยได้ 
  ส่วนมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 ไม่ใช่คุณสมบัติของ
ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  แต่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้มี
สิทธิที่จะขอ  ให้ถือว่าวันที่บุคคลนั้นได้ยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศเป็น
คร้ังแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนในประเทศไทย (Right of Priority)  
  อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้สิทธิดังกล่าวมีลักษณะทํานองเดียวกับ
คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร กล่าวคือ 
   1) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย 
   บุคคลนั้นมีสัญชาติไทย  หรือมีภูมิลําเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิช ยก
รรม ในประเทศไทย หากเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยอนึ่ง การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิ ชยกรรม ดังกล่าวจะต้องทํากันอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทํา
กันหลอก ๆ เพียงเพื่อที่จะขอรับสิทธิตามมาตรานี้ 
   2) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศภาคี 
   หากบุคคลนั้นไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยแต่มีจุดเกาะเกี่ยวกั บประเทศที่เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกั บการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย บุคคลนั้นก็มีสิทธิตามมาตรา 28 เหมือนกัน จุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวได้แก่  
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การมีสัญชาติของประเทศภาคี  หรือมีภูมิลําเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมใน
ประเทศภาคี แต่นิติบุคคลที่มีเพียงสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศภาคีไม่มีสิทธิตามมาตรา 28 
   อนึ่ง การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมดังกล่าวก็ต้องทํากันอย่างจริงจัง 
เช่นเดียวกัน 
   3) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศต่างตอบแทนหากบุคคลใดไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศ
ไทยหรือประเทศภาคี  แต่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศที่ยินยอมใ ห้สิทธิทํานองเดียวกับมาตรา 28 แก่
บุคคลสัญชาติไทยหรือแก่นิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  บุคคลนั้นก็มีสิทธิ
ตามมาตรา 28 เมื่อมาขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยเช่นเดียวกัน 

  2. ค าขอจดทะเบียน 
  ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะต้องปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนด โดยกฎกระทรวง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 (ปัจจุบัน
คือกฎกระทรวง  ( พ.ศ.2535) ลงวันที่  13 มีนาคม  2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ดังนั้น  คําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจึงต้องใช้แบบพิมพ์  ที่อธิบดีกรมทรั พย์สินทางปัญญากําหนดและ
จัดพิมพ์ขึ้น  ในแบบพิมพ์คําขอนั้น  มีข้อความต่าง  ๆ ที่ต้องกรอกและต้องแนบเอกสารรวมทั้ง
ภาพถ่ายเอกสา รประกอบ  ถ้าเอกสารประกอบคําขอเป็นภาษาต่างประเทศ  ก็ต้องมีคําแปลเป็น
ภาษาไทยโดยมีคํารับรองคําแปลถูกต้อง  
   2.1 จําพวกและรายการสินค้า 
   ในการจดทะเบี ยนเคร่ืองหมายการค้าจะขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าเฉพาะอย่าง
ในจําพวกเดียวกัน หรือต่างจําพวกกันก็ได้  แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความ
คุ้มครองไว้และคําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าต่างจําพวกไม่ได้  (มาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการ ค้า พ.ศ.2534 ) ดังนั้น  คําขอจดทะเบียน 1 คําขอ  จะขอจด
ทะเบียนสําหรับสินค้ารายการในสินค้าจําพวกหนึ่งรวมกับรายการในสินค้าอีกจําพวกหนึ่งไม่ได้  
หากคําขอ 1 คําขอประสงค์จะขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าทุกรายการในจําพวกเดียวกัน  สามารถทํา
ได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าแต่ละรายการ  และเสี ยค่าธรรมเนียมคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าสินค้าอย่างละ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าสินค้าอย่างละ 
300 บาท 
   2.2 สถานที่ติดต่อของผู้ขอจดทะเบียน 
   ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะต้องมีสํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียน
เคร่ืองหมายกา รค้าสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย  (มาตรา 10) หากผู้ขอจดทะเบียนอยู่ใน
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ต่างประเทศ  ก็ต้องตั้งตัวแทนซึ่งมีที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย  ที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียนหรือ
ตัวแทนดังกล่าวมีความสําคัญมาก เพราะหากต่อมาเคร่ืองหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว  
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ติดต่อในประเทศไทย  นาย
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 
   2.3 ขอจดก่อนได้ก่อน 
   ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอจดทะเบี ยนเคร่ืองหมายการค้ าหลายรายโดยไม่ได้
ลอกเลียนแบบกัน และปรากฏว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกัน  หรือที่คล้ายกันจนอาจทําให้
สาธารณชนสับสน  หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า  สําหรับสินค้า
จําพวกเดียวกัน  หรือในกรณีเป็นสินค้าต่างจําพวกกัน  แต่มีลักษณะ อย่างเดียวกัน  ผู้ที่ยื่นคําขอจด
ทะเบียนไว้เป็นรายแรกมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น  (มาตรา 20) 
หลักเกณฑ์นี้เรียกกันว่า หลัก “First to File” 
   2.4 สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย 
   ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  หากปรากฏว่าเคร่ื องหมายการค้านั้น
เข้าองค์ประกอบ 3 ข้อ ที่จะขอจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.
2534 ได้แล้ว กล่าวคือ  เป็นเคร่ืองหมายการค้า  (1) ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ  (2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
และ (3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่บุคคลอ่ืนได้จดทะเบียนไว้แล้ว  แต่เคร่ืองหมาย
การค้ารายนั้นมีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน  (ก) เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสําหรับ
สินค้าบางอย่างหรือบางจําพวก  ไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้
เดียว หรือ (ข) มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีอํานาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน  
แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเคร่ืองหมาย
การค้ารายนั้น หรือแสดงปฏิเสธ อย่างอื่นตามที่นายทะเบียนกําหนด (มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534) การแสดงปฏิเสธดังกล่าวนี้ในทางปฏิบัติรู้จักกันในนามการสละสิทธิ 
   คําว่า “DESIGN” แปลว่า การออกแบบ เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายเสื้อเชิ้ต  
(คําพิพากษาฎีกาที่ 5104/2541)  
   นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้ผู้ขอแสดงปฏิเสธที่จะผูกขาดใช้คําว่า  TASTE 
(คําพิพากษาฎีกาที่ 433/2518) และคําว่า ลิ้มจิงเฮียง (คําพิพากษาฎีกาที่ 4154/2532)  
   ที่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเคยรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่มีอักษร
โรมันว่า  “JAVA” อ่านว่า  “จาวา ” ร่วมกับคําอื่นมาแล้วคือเคร่ืองหมายการค้าคําว่า  “SINVINO 
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JAVA TEA STRAIGHT” สําหรับสินค้าชา  และคําว่า  “JUMBO JAVA” สําหรับสินค้ากาแฟนั้น  
ปรากฏว่าเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวมิได้มีแต่คําว่า  “JAVA” อันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์  หรือคําว่า  
“TEA” ซึ่งเป็นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรงเท่านั้น  แต่ยังมีคําอื่นที่มีลักษณะ
บ่งเฉพาะประกอบอยู่ด้วย  จึงอาจได้รับจด ทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมาย
การค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 608/2545)  
   ในการพิจารณาปัญหาว่า เคร่ืองหมายใดเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายคงจะมี
ปัญหาข้อยุ่งยากมิใช่น้อย กฎหมายจึงให้อํานาจแก่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่จะออกประกาศ
กําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสําหรับสินค้าบางอย่างหรือบาง
จําพวก (มาตรา 17 วรรคสอง)  

 3. อ านาจพิจารณาของนายทะเบียน 
 หลังจากยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  นายทะเบียนก็จะพิจารณาคําขอนั้น
ว่า ควรรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นหรือไม่  หากเห็นว่าควรรับ  นายทะเบียนก็จะมีคําสั่งให้
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  (มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534) โดยนายทะเบียนจะประกาศใน  “หนังสือประกาศโฆ ษณาคําขอจด
ทะเบียน” รวมทั้งปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 อํานาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 มีดังนี ้
   (1) อํานาจในการหาข้อเท็จจริง 
   (2) อํานาจในการสั่งการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน 
   (3) อํานาจในการสั่งให้แก้ไขคําขอ 
   (4) อํานาจในการปฏิเสธคําขอจดทะเบียน    
   (5) อํานาจในการสั่งคําคัดค้าน 
 โดยหลักแล้วคําสั่งของนายทะเบียนไม่ถือเป็นที่สุด ดังนั้น ผู้ยื่นคําขอสามารถอุทธรณ์
คําสั่งต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าภาย ใน 90 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่ง  (ธัชชัย ศุภ-
ผลศิร,ิ 2544, หน้า 97)  

 4. การคัดค้านการขอจดทะเบียน 
 การประกาศโฆษณาคําขอ มีวัตถุประสงค์ให้มีการตรวจสอบโดยการคัดค้านการขอจด
ทะเบียน ส่วนเหตุที่จะใช้อ้างในการคัดค้านมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ คือ 
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  1) ผู้คัดค้านอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองที่อ้ างว่าตนใช้เคร่ืองหมาย
การค้านั้นมาก่อนผู้ขอจดทะเบียน 
  2) เคร่ืองหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงจะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 
กล่าวคือ  ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ  มีลักษณะต้องห้าม  หรือเหมือนคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของ
บุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
  3) การขอจดทะเบี ยนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้นปฏิบัติไม่ถูกต้อง พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 (มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534) เมื่อนาย
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้มีคําวินิจฉัยแล้วผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้าน มีสิทธิอุทธรณ์คํา
วินิจฉัยของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งคําวินิจฉัยของนายทะเบียน 
 เมื่อมีการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และมีการคัดค้านการขอ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  รวมทั้งอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า
แล้ว คู่กรณีคือผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมาย
การค้า โดยฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยได้ตามมาตรา 38 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่ า การฟ้อง
คดีต่อศาลดังกล่าวจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ตามลําดับแล้ว  กล่าวคือ  
จะต้องรอให้นายทะเบียนและคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าวินิจฉัยเสียก่อน จึงจะฟ้องคดีต่อศาล
ได้ (มาตรา 38 วรรคสาม)  
 ในการฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามปกติน้ัน  กฎหมาย
อนุญาตให้ฟ้องได้เมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ได้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนแล้ว  แต่หากเป็นข้อพิพาทระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอจด  เมื่อ
มีการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเคร่ือ งหมายการค้าแล้ว  กฎหมายจะ
บัญญัติว่า  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นที่สุด  เช่น มาตรา 18 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 แต่ปรากฏว่า ศาลฎีกามีความเห็นว่า  คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นที่สุดก็ต่ อเมื่อเป็นคําวินิจฉัยที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 7851/2542 และ 608/2545) โดยสุจริต หรือไม่ฝ่า
ฝืนต่อกฎหมาย  (คําพิพากษาฎีกาที่ 8655/2542 ประชุมใหญ่ ) มิฉะนั้น ย่อมมีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อ
ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยนั้นได้ 
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 ในคดีลักษณะ นี้ดูเหมือนว่าศาลฎีกาจะเข้าไปวินิจฉัยในตัวเนื้อหาของปัญหาด้วย  ไม่ใช่
เพียงเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนและความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากปริมาณปัญหาที่นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าพิจารณาแต่ละคร้ังมีมากจนเกินไป  จึงทําให้ผลการพิจารณามีข้อที่
ทําให้คู่กรณีต้องร้องขอต่อศาลให้ทบทวนการพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี้กฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าไม่ได้บัญญัติจํากัดระยะเวลาที่จะให้ศาลทบทวนได้ จึงย่อมฟ้องต่อศาลได้โดยไม่
มีกําหนดระยะเวลาดังกรณีอ่ืน เชน่ กรณีตามมาตรา 38 วรรคสอง ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลภายใน 90 วัน (มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534)  
 การคัดค้านนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการพิจารณารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
เพราะการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายหนึ่งอาจกระท บถึงสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคล
อ่ืน ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจล่วงรู้ได้เองในขณะพิจารณารับจดทะเบียนได้ จึงต้องเปิดโอกาสให้
บุคคลอ่ืนสามารถคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ 

 5. การต่ออายุการจดทะเบียน 
 เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีอายุการคุ้มครอง  10 ปี นับแต่วันจดทะเ บียน 
(มาตรา 53 วรรคหนึ่ง) ซึ่งกฎหมายถือว่าวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า (มาตรา 42) ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอจด
ทะเบียนในต่างประเทศเป็นคร้ังแรกตามมาตรา 28 หรือนับแต่วันที่ได้นําสินค้าที่มี เคร่ืองหมาย
การค้าดังกล่าวออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรา 28 ทวิ ให้ถือว่าวันที่ยื่นขอ
จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นวันที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น 
 อายุการคุ้มครองดังกล่าว กฎหมายมิให้นับระยะเวลาที่เสียไปในระหว่างการดําเนินคดี
ทางศาลเกี่ยวกับกา รอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าต่อศาลในการขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (มาตรา 53 วรรคสอง)  
 อายุการจดทะเบี ยนเคร่ืองหมายการค้าสามารถต่อได้  (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง) หากเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่อสู้อายุถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว  นาย
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะปฏิเสธการต่ออายุไม่ได้ การต่ออายุการคุ้มครองเป็นสิทธิอย่างแท้จริง  
(Absolute) ของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า โดยเหตุนี้จึงอาจถือได้ว่า  หากมีการต่ออายุการคุ้มครอง
แล้ว  สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างไม่ มีจํากัด  แตกต่างจากสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น  เช่น ลิขสิทธิ์  หรือ สิทธิบัตร  ซึ่งเมื่อครบกําหนดอายุการคุ้มครองแล้วงาน
นั้นก็จะตกเป็นสมบัติสาธารณะ 
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 ในการต่ออายุการจดทะเบียนนั้นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะต้องยื่นคําขอภายใน 90 วัน 
ก่อนวันสิ้นอายุ  (มาตรา 54 วรรคหนึ่ ง) และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง (มาตรา 54 วรรคสอง) ปัจจุบันก็คือกฎกระทรวง ( พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ.ศ.2543) ลงวันที่  25 ตุลาคม 2543 กล่าวโดยสรุปก็
คือ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะต้องยื่นคําขอพร้อมแนบหนังสือสําคัญการจดทะเบียนไปด้วย  ส่วน
การชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุนั้น  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจ ชําระพร้อมกับยื่นคําขอต่ออายุ  
หรือภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดอายุการจดทะเบียนก็ได้ อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้ามิได้ ยื่นคําขอต่ออายุภายในกําหนดกฎหมายถือว่าเคร่ืองหมายการค้านั้นได้ถูก
เพิกถอน การจดทะเบียนแล้ว  (มาตรา 56) ในกรณีนี้หากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเดิมยังคงใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นจะมีผลอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่า 
 โจทก์จําเลยต่างแย่งกันจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารูปมดซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือเกือบ
เสมือนกัน แม้จําเลยจะถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเนื่องจากไม่ต่ออายุการจดทะเบียนก็
ถือได้เพียงว่าจําเลยมิได้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าตามนิตินัยต่อไปเท่านั้น  เมื่อจําเลยยังใช้
เคร่ืองหมายการค้าอยู่  จําเลยยังเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ าโดยพฤตินัย  เมื่อทั้งโจทก์และจําเลย
ต่างใช้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าพิพาทโดยพฤตินัยมาด้วยกัน  แต่จําเลยใช้มาก่อน  จําเลยย่อมมี
สิทธิดีกว่า 
 เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ต่ออายุการจดทะเบียนจนนายทะเบียนเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า
เสียจาก ทะเบียน  ทําให้ผู้เป็นเจ้าของเคร่ืองห มายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเคร่ืองหมาย
การค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น แต่สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนยังคงมีอยู่  อีกทั้งหากมีการ
แสดงเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน  หรือขายหรือเสนอ
ขายสินค้า  ซึ่งมีเคร่ืองหมา ยการค้าที่ตนรู้ว่าเป็นความเท็จย่อมมีความผิดกฎหมายกําหนดเร่ืองอายุ
การจดทะเบียน  การต่ออายุและการจดทะเบียนไว้หาได้ประโยชน์เสียทีเดียวไม่  (คําพิพากษาฎีกาที่ 
884-885/2536)  
 เมื่อโจทก์ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์มาโดยสุจริต การที่โจทก์มิได้ต่ออายุทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ และนายทะเบียนได้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้น  มีผลทําให้โจทก์ไม่
อยู่ในฐานะเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว  อันจะได้รับความคุ้มครองในฐานะ
ดังกล่าวตาม พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 เท่านั้น หาได้เป็นการตัดสิทธิโจทก์ไม่ให้
ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นต่อไปไม่  และโจทก์ย่อมมีสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์  จึง
หาใช่ข้อวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 1501/2542)  
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สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

 สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจแบ่งแยกโดยหลักได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิของ
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน และสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน กรณี
สิทธิของเจ้าของเคร่ืองห มายการค้าที่ไม่จดทะเบียนผู้ศึกษา จะกล่าวถึงในภายหลัง ส่วนกรณีสิทธิ
ของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน มีสิทธิโดยหลักดังต่อไปนี้  (วัส ติงสมิตร, 2545, หน้า 82-
91) 
 
 1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534  บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับ
มาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นสําหรับสินค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้” 
 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของไทยบัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  (Exclusive Right) ของ 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอย่างสั้น ๆ เพียงมาตราเดียว ไม่ได้บัญญัติรายละเอียด
ของสิทธิดังกล่าวไว้อย่างสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 และสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมทั้งอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎ หมายซึ่งรวมทั้ง
ศาลจะต้องพิจารณาค้นหาหลักเกณฑ์ต่อไป 
  1) ในกรณีที่เป็นเคร่ืองหมายคํา  
   แม้จะได้รับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า  เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้านั้นจะสามารถมีสิทธิผูกขาดใช้คํานั้นแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี  เจ้าของ
เคร่ืองหมายการ ค้ามีสิทธิเพียงห้ามการใช้คําที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอย่างเคร่ืองหมาย
การค้านั้น  แม้จะเป็นคําที่ประดิษฐ์ขึ้น  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าก็มีเพียงสิทธิภายในกรอบที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 433/2518 เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เป็ นอักษร
โรมันคําว่า  TASTE อยู่เหนือรูปปลา  ภายในรูปอาร์ม  ในการจดทะเบียนโจทก์ไม่ถือเป็นสิทธิแต่ผู้
เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคําว่า  TASTE ทั้งรวมหรือแยกกันแต่ลําพังจากรูปปลา  อาร์ม  ซึ่งการจด
ทะเบียนได้ระบุไว้ด้วยว่า  ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ขอจดทะเบียนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโ รมันคําว่า  TASTE 
ทั้งรวมหรือแยกกันตามลําพังจากรูปปลา  อาร์ม  ฉะนั้น  โจทก์จึงมีสิทธิเฉพาะเคร่ืองหมายการค้า
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ตามที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น  กล่าวคือ ต้องเป็นอักษรโรมันคําว่า  TASTE อยู่เหนือรูปปลาภายในรูป
อาร์ม เคร่ืองหมายการค้าที่มีเพียงอักษรโรมันอย่างเดียวใช้คําว่า  TASTE หรือการใช้อักษรไทยคําว่า 
เทสท์ จึงไม่เป็นของโจทก์ที่จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวตามความหมายของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2474 
  เคร่ืองหมายการค้าที่โจทก์ใช้คือตัวเอนว่า  “TASTE” และยังมีอักษรตัวตรงในบรรทัด
ล่างว่า  “Modern from U.S.A” ส่วนเคร่ือ งหมายการค้าที่จําเลยใช้แม้จะเป็นอักษ รโรมันคําว่า  
TASTE แต่ก็เป็นอักษรตัวตรงและบรรทัดต่อไปใช้อักษรไทยตัวใหญ่กว่าว่า  “เทสท์ ” โดยมี
อักษรไทยบรรทัดถัดไปอีกว่า  “23 บางลําพู ” อันเป็นการแตกต่างกันเห็นได้ชัด  แม้แต่ชื่อร้านของ
จําเลยก็ใช้เป็นภาษาไทยว่า เทสท์ จึงถือไม่ไดว้่าจําเลยได้กระทําละเมิดต่อสิทธิของโจทก์แต่ประการ
ใด 
  ข้อสังเกตปัจจุบันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน
บัญญัติอยู่ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 อนึ่ง โปรดพิจารณาสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เคร่ืองหมายการคําในคําพิพากษาฎีกาที่ 7331/2544 ซึ่งเป็นฎีกาถัดไป 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 7331 /2544 เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์คือเคร่ืองหมายคําว่ า 
Kinder Em-eukal (คินเดอร์  เอ็มยูคอล ) และรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชาย  ส่วนเคร่ืองหมายการค้า
ของจําเลยคือเคร่ืองหมายการค้าคําว่า  KINDER อ่านว่า  คินเตอร์หรือไคน์เตอร์  และเคร่ืองหมาย
การค้าที่มีคําว่า  KINDER ประกอบอยู่ด้วย  เคร่ืองหมายการค้าของจําเลยจึงไม่มีรูปประดิษฐ์การ์ตูน
เด็กผู้ชายซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  แม้คําว่า Kinder ในเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์
จะเป็นคําเดียวกับคําว่า  KINDER ในเคร่ืองหมายการค้าของจําเลยซึ่งเป็นคําที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็
ตาม แต่คํานี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคําที่คนทั่วไปสามารถนํามาใช้ได้
เป็นปกติแล้ว จําเลยจึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คํานี้โดยเด็ดขาด  เพียงแต่ผู้ที่จะนําคําว่า  
KINDER ไปใช้เป็นส่วนปร ะกอบเคร่ืองหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทําให้เคร่ืองหมาย
การค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเคร่ืองหมายการค้าของจําเลยและไม่ทําให้สาธารณชนสับสนหลง
ผิดได ้ 
  ข้อสังเกตความในตอนท้ายของ คําพิพากษาฎีกาที่ 7331 /2544  นี้เป็นการอธิบาย
ความหมา ยของเคร่ืองหมายการค้า  (คํา) ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวว่า คําที่ใช้กันโดยทั่วไปก็
สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้าได้  แต่ผู้ที่ใช้ก่อนไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คําดังกล่าว
โดยเด็ดขาด  จะห้ามผู้อื่นใช้เฉพาะเมื่อเขียนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทําให้สับสน
หลงผิดได้เท่านั้น 
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  สิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้าตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 สามารถที่จะแยกพิจารณาออกเป็นความหมายของการ
ใช้เคร่ืองหมายการค้า และสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
  2) ความหมายของการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
    (1) การกระทําอย่า งไรจึงจะถือว่าเป็นการ ใช้เคร่ืองหมายการค้า พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติไว้  จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  
อย่างไรก็ตาม  การนําเคร่ืองหมายการค้าไปติดต่อกับ  (Affix) สินค้าและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์  
(Packaging) ของสินค้านับเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็น
การกระทําที่เกิดขึ้นในคดีต่าง ๆ ที่มีการฟ้องกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ 
    (2) มีปัญหาว่า หากจําเลยไม่ใช่ผู้ที่นําเคร่ืองหมายการค้าไปติดกับสินค้าแต่เป็นผู้ที่
นําสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตและติดเคร่ืองหมายก ารค้าพิพาทมาจําหน่าย  การกระทําของจําเลยน่าจะถือได้
หรือไม่ว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืน ศาลฎีกาเห็นว่า ถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้า
พิพาทแล้ว 
   การสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย  ย่อมเป็นการใช้
เคร่ืองหมายการค้าที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย (คําพิพากษาฎีกาที่ 1271-1272/2508)  
   คําพิพากษาฎีกาที่ 284 /2539 การที่จําเลยรู้อยู่แล้วยังจําหน่ายสินค้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีเคร่ืองหมายการค้าคําว่า “ONIX” ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าจด
ทะเบียนคําว่า “UNIX” ที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโจ ทก์ที่ผลิตออกจําหน่ายจนถึงนับได้ว่าเป็น
การลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าย่อมถือ
ได้ว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าว  ซึ่งติดมากับสินค้านั้นอยู่ในตัว  ดังนี้ 
แม้จําเลยจะมิใช่ผู้ผลิตสินค้านั้นและคิดป ระดิษฐ์เคร่ืองหมายการค้าคําว่า “ONIX” การกระทําของ
จําเลยก็เป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยละเมิดสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนคําว่า  
“UNIX” ของโจทก์แล้ว 
    (3) การนําป้ายเคร่ืองหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้าก็
น่าจะถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าได้ 
    (4) ส่วนการนําเคร่ืองหมายการค้ารูปของบุคคลอ่ืนมาติดไว้ที่หน้าร้านค้าของตน
น่าจะยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้า  เพราะเป็นการใช้กับร้านค้า  ไม่ได้ใช้กับตัวสินค้า  
แต่น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายบริการได้  อย่างไรก็ตาม  การที่โจทก์ ติดป้ายหน้าร้านว่า 
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MARUI 0101 ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าของจําเลย  ถือเป็นเหตุผลประกอบการฟังว่า  โจทก์จงใจ
ลอกเคร่ืองหมายการค้าของจําเลย (คําพิพากษาฎีกาที่ 7731/2538)  
   ในประเทศอังกฤษ กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าแล้ว 
    ก) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising)  
    ข) การส่งเสริมการขาย (Promotion)  
    ค) การพูด เช่น พูดทางวิทยุกระจายเสียง 
    ง) การใช้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกแต่อย่างเดียว 
   ศาลของสหราชอาณาจักร เห็นว่า การใช้เคร่ืองหมายการค้าในทางการค้าที่แท้จริง
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ แบบใหม่  เช่น เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าใช้คําว่า  Electrolux กับ
เคร่ืองดูดฝุ่นสุญญากาศแบบใหม่ที่มีราคาถูกกว่า  ถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าแล้ว แม้ว่า
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะมีเจตนาอย่างอื่นด้วยก็ตาม 
    (5) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ดังกล่าวนี้  จะต้องเป็นการนํา
เคร่ืองหมายนั้นมาใช้อย่างเคร่ืองหมายการค้า หากจําเลยเพียงแต่ระบุว่าสินค้าของจําเลยเป็นอุปกรณ์
ที่จะนําไปใช้กับสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ได้  การกระทําของจําเลยยังไม่ถือว่าเป็น
การใช้เคร่ืองหมายการค้าอันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์  (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 1257-1258/2536 และ 547/2538)  
    (6) เมื่อจําเลยจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดไว้จําเลยย่อมต้องใช้เคร่ืองหมาย
การค้าตามลักษณะที่จดทะเบียนไว้  การที่จําเลยจดทะเบียนเคร่ือ งหมายการค้าในลักษณะที่แตกต่าง
กับเคร่ืองหมายการค้ าของโจทก์  แต่นํามาใช้อีกอย่างหนึ่งแตกต่างจากที่ขอจดทะเบียนไว้โดยใช้ให้
เหมือนกับของโจทก์ จําเลยย่อมมีความผิดได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 3861/2531, 3576/2536, 5571/2538 
และคําพิพากษาฎีกาที่ 6648/2542)  
  3) สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
  มาตรา 44  บัญญัติถึงสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จะใช้
เคร่ืองหมายการค้ามีเฉพาะกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าอ่ืนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนไว้ด้วย  แม้ในขณะพิจารณาคําขอจดทะเบียน  นายทะเบียนต้องพิจารณาความเหมือนคล้าย
กับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วสําหรับสินค้าจําพวกเดียวกันหรือต่าง
จําพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามมาตรา 13 ก็ตาม 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 3650/2529โจทก์จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าสําหรับสินค้าจําพวก
ที่ 38 ไว้เฉพาะสินค้ากางเกงในและถุงเท้า  โจทก์จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เคร่ือง หมายการค้าที่จด
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ทะเบียนไว้สําหรับสินค้าเฉพาะกางเกงในและถุงเท้าเท่านั้น  หามีสิทธิสําหรับสินค้าจําพวกที่ 38 
ทั้งหมดไม่  โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามมิให้จําเลยใช้เคร่ืองหมายการค้าที่จําเลยจดทะเบียนไว้สําหรับ
สินค้าอ่ืนในจําพวกที่ 38 นอกจากกางเกงในและถุงเท้า  
  อย่างไรก็ตาม  ต่อมาศาลฎีกาได้ตีความขยายการคุ้มครองไปจนถึงการใช้เคร่ืองหมาย
การค้ากับสินค้าต่างจําพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันด้วย 
  4) การใช้เคร่ืองหมายการค้ากับการผลิตสินค้า 
  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าคือสิทธิที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้า
ของตนกับสินค้ าที่ได้จดทะเบียนไว้  ไม่ใช่สิทธิที่จะผลิตสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งอยู่
ภายในขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจึงไม่มีสิทธิที่จะห้ามบุคคล
อ่ืนผลิตสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของตน หากตนไม่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบั ตร
จากทางราชการมาต่างหากนอกเหนือจากเคร่ืองหมายการค้า 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 547/2538 สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ที่ 1 เป็น
สิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นสําหรับสินค้าจําพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าสินค้า
นั้นเป็นของโจทก์ที่ 1 และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่ 1 แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอ่ืน
เท่านั้น หาได้รวมไปถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะผลิตสินค้า  ขายหรือมีไว้เพื่อซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น  อัน
เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่  

 2. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า  
 นอกจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าของตนแล้ว 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนได้ ซึ่งโดยปกติ
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามักจะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเรียกกัน
ว่า “ค่าสิทธิ” (Royalty)  
 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 
บัญญัติว่า  “เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทําสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้
เคร่ืองหมายการค้าของตนสําหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้” 
 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน” 
 บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า  หากเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะ
ทําสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นไม่ได้  แต่น่าจะตีความได้ว่าแม้จะเ ป็น
เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน  ก็อาจทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ตาม
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หลักเกณฑ์ของการทําสัญญาทั่ว  ๆ ไป  ไม่ต้องปฏิบัติตามและไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้า 
  2.1 การควบคุมคุณภาพของสินค้า 
  เงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่สําคัญประการหนึ่งในสั ญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้า คือการให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (มาตรา 68 วรรคสาม (1)) โดยกฎหมายบัญญัติต่อไปว่า การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้
ได้รับอนุญาตสําหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้  ให้ถือว่าเป็นการใช้
เคร่ืองหมายการค้าโดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  (มาตรา 70) ซึ่งย่อมมีผลทําให้ร้องขอให้เพิกถอน
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  เพราะเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ไม่ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าตาม
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได ้
  การควบคุมคุณภาพของสินค้ามีความสําคัญต่อความเข้าใจของผู้บริโภคเพราะ
ผู้บริโภคย่อมอยู่ในฐานะยากที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดในการผลิตสินค้าว่าสินค้าที่ตน
ซื้อมาภายใต้เคร่ืองหมายการค้าที่ตนชื่นชอบนั้นไม่ใช่สินค้าผลิตโดยเจ้าของเคร่ืองหมา ยการค้าที่
แท้จริง แต่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้นหากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไม่
เข้าไปควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมทําให้
ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในคุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าได้  ในกรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่า
การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นการใช้โดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่แท้จริงตาม
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 หากเข้าหลักเกณฑ์ข้ออ่ืน  ๆ ตามมาตรา 
63 เคร่ืองหมายการค้านั้นย่อมถูกเพิกถอนได้นอกเหนือจากการเพิ กถอนการจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตให้เคร่ืองหมายการค้าตามมาตรา 72 วรรคสาม (1)  
  2.2 สินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ 
  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าหลาย
อย่างในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องระบุสินค้าที่ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
อนุญาตให้ผู้อ่ืนนําเคร่ืองหมายการค้านั้นไปใช้ได้ด้วย (มาตรา 68 วรรคสาม (2))  
  2.3 การระบุลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
  สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านิยมทํากันใน 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
   1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดย ไม่เด็ดขาด  (Non-exclusive Licensing 
Agreement) หมายถึง  สัญญาที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้าของตน แต่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับ
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อนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นได้อีก  รวมทั้งเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
ก็ยังคงมีสิทธิใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นเอง 
   2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว  (Sole Licensing Agreement) หมายถึง  
สัญญาที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของตนแต่ ผู้
เดียวโดยตัดสิทธิเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอ่ืน  ๆ ใช้สิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้านั้น แต่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นเอง 
   3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด  (Exclusive Licensing Agreement) 
หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของ
ตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น  โดยที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้ และไม่มีสิทธิอนุญาตให้
บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น (วัส ติงสมิตร, 2545, หน้า 88-89)  
  โดยเหตุนี้กฎกระทรว ง (พ.ศ.2535 ) ลงวันที่  13 มีนาคม  2535  ข้อ 45 วรรคสอง  จึง
กําหนดให้แสดงในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยว่า  ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียวหรือเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นต่อไปได้  เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งในอนาคตระหว่างเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
  2.4 แบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
  สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องทําเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  (มาตรา 68 วรรคสอง ) อันเป็นแบบแห่งนิติกรรม  
หากฝ่าฝืน  สัญญาย่อมเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 152 (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 6190/2550)  
  ในกรณีที่ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในขณะที่ยังใช้ พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2474  ซึ่งไม่ได้บัญญัติหลักเก ณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าไว้และคู่สัญญาไม่ได้ทําสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือและจดทะเบียนไว้  ศาลฎีกาเห็นว่าเป็น
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับได้ 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 9527/2544 ขณะทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  กฎหมายที่บัญญัติให้
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  หรือเคร่ืองหมายร่วมที่ได้จด
ทะเบียนแล้ว  ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนยังไม่ใช้บังคับและกฎหมายที่ใช้
บังคับ กับเคร่ืองหมายบริการยังไม่มี จึงไม่มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเคร่ืองหมายบริการย่อมไม่อาจนําไปขอจดทะเบียนได้อยู่ในตัว  เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้
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สิทธิดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  หรือเป็นการพ้นวิสัย  หรือเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จึงใช้บังคับได้แม้จะไม่ได้ทําเป็ น
หนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน  กฎหมายที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทําเป็น
หนังสือและจดทะเบียนอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ  จึงไม่มีผลย้อนหลังไปทําให้สัญญาซึ่งสมบูรณ์
อยู่แล้วต้องเสียไปหรือตกเป็นโมฆะ 
  2.5 สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
   1) ขอบเขตและระยะเวลาการอนุญาต 
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นได้ทั่ว
ประเทศ  และตลอดอายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นรวมทั้งระยะเวลาการต่ออายุ
เคร่ืองหมายการค้าด้วย  เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
(มาตรา 78)  
 
 
 
   2) การโอนการอนุญาตและการอนุญาตช่วง  
   ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก
ไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นอีกทอดหน่ึงก็ไม่ได้  เว้นแต่สัญญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าจะได้ให้อํานาจไว้ (มาตรา 79)  

 3. การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 
  เคร่ืองหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียนแล้วและเคร่ืองหมายการค้าที่ยังมิได้จด
ทะเบียน ซึ่งสามารถทําการโอนได้ รวมถึงกรณีที่จะยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าก็สามารถทํา
การโอนได้เช่นกัน 
  3.1 สิทธิในคําขอจดทะเบียน 
  เมื่อยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้วแม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนสิทธิในคําขอที่ยื่นไว้ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ (มาตรา 48 วรรคหนึ่ง)  
  ในกรณีโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียน  ผู้โอนหรือผู้รับโอนคนใดคนหนึ่งจะต้องแจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  (มาตรา 48 วรรคสอง) โดยต้องแนบ
สัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนไปด้วย  (กฎกระทรวง พ.ศ.2535) ลงวันที่  13 มีนาคม 
2535 ข้อ 19)  
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  ในกรณีรับมรดกทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผู้จัดการมรดกต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบก่อนการ จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อดําเนินการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนนั้น
ต่อไป (มาตรา 48 วรรคสาม)  
  3.2 สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว 
  เมื่อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้วสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวย่อมโอน
หรือรับมรดกกันได้  โดยจะโอนหรือรับ มรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จะทะเบียนไว้
แล้วหรือไม่ก็ได้  (มาตรา 49) ซึ่งต่างจากกฎหมายเดิมที่กําหนดให้การโอนสิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้าต้องโอนพร้อมกิจการ 
  การโอนและการรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียน  (มาตรา 51) และต้องทําสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย  
(กฎกระทรวง พ.ศ.2535) ลงวันที่  13 มีนาคม 2525 ข้อ 32 ประกอบข้อ 19) มิฉะนั้นย่อมเป็นโมฆะ
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 
 
 
 
 4. การฟ้องคดี 
  เมื่อบุคคลอ่ืนก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทางละเมิ ดหรือสัญญาเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย
การค้านั้นจึงอาจมีการฟ้องร้องคดีบุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจทําการฟ้อง ได้แก่ 
  4.1 กรณีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อห้ามมิให้ทํา
ละเมิดในอนาคต  หรือเรียกร้องค่าสินไ หมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้  (มาตรา 46 วรรค
หนึ่ง แปลความกลับ) เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิดังกล่าว  เว้นแต่จะมี
การลวงขาย (Passing Off) ตามมาตรา 46 วรรคสอง  
  4.2 กรณีผู้รับโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
  ผู้รับโอนสิทธิในเคร่ือ งหมายการค้าย่อมสามารถที่จะฟ้องผู้ละเมิดสิทธิหากได้
ดําเนินการรับโอนสิทธิตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบแล้ว  กล่าวคือ หากเป็นเคร่ืองหมาย
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน  ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องโดยชอบตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4 หากเป็นการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่
ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ได้มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มาตรา 
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48 แล้ว คือ แนบสัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและแจ้งต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าก่อนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายกา รค้า  ส่วนเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว  ต้องจด
ทะเบียนการโอนต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมาย
การค้า พ.ศ.2534 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 9524 /2544  เมื่อไม่ ปรากฎว่าสภาพแห่งสิทธิในชื่อทางการค้า 
เคร่ืองหมา ยบริการ  เคร่ืองหมายการค้ า รวมทั้งระบบปฏิบัติการ  Holiday Inn และความรู้ความ
ชํานาญ (Know-how) จะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้  ผู้โอนจึงโอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่ผู้รับโอนได้
โดยชอบ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 303 วรรคแรก และเมื่อการโอนดังกล่าวมี
การแจ้งเป็นหนังสือให้จําเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้  (ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ) ทราบแล้วตาม
มาตรา 306 การโอนจึงใช้ยันจําเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ 
  เมื่อได้โอนสิทธิเรียกร้องในชื่อทางการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายการค้าและ
ระบบปฏิบัติการ  Holiday Inn ไปโดยชอบแล้ว  สิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ําปร ะกันของงจําเลย ซึ่งให้
ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นย่อมตกไปได้แก่โจทก์ผู้รับโอนในที่สุดด้วย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 305 วรรคแรก ทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ทําเป็นหนังสือและได้มีการบอก
กล่าวการโอน ไปยังจําเลยซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นหนังสือแล้ว โจทก์ย่อมยกการโอนดังกล่าวขึ้นยันจําเลย
ดังกล่าวได้  และมีอํานาจฟ้องจําเลยดังกล่าวให้รับผิดตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาค้ํา
ประกันได ้
  4.3 กรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าเดิม  (พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2474 ) จะ
ไม่ได้บัญญัติเร่ืองการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าไว้ดังกฎหมายปัจจุบัน  แต่ศาลฎีกาได้
วินิจฉัยว่า  สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายบริการใช้บังคับได้แม้จะไม่ได้ทําเป็นหนังสือ 
และจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (คําพิพากษาฎีกาที่ 9524/2544) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอยู่ในหมวด 1 ส่วนที่ 5 หากเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จด
ทะเบียนแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าก็ต้องทําเป็นหนังสื อและจดทะเบียน
ต่อนาย ทะเบียน  (มาตรา 68 วรรคสอง ) ซึ่งเป็นแบบแห่งนิติกรรม  มิฉะนั้นย่อมเป็นโมฆะตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 แต่หากเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นก็สามารถทําได้  โดยทําเป็นสัญญาทั่วไปตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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  สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจะต้องแสดงด้วยว่าผู้ขอจดทะเบียน
เป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว  หรือเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจ
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นอีกได้  (กฎกระทรวง  พ.ศ.2525) ลงวันที่  13 มีนาคม 
2535 ข้อ 45 วรรคสอง ) และการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว  กฎหมายถือว่า
เป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น  (มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534) อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแ จ้งว่าผู้ได้รับอนุญาต
ให้เคร่ืองหมายการค้าจะเป็นโจทก์ฟ้องผู้ละเมิดสิทธิต่อศาลได้เองหรือไม่  แต่มีคําพิพากษาศาลฎีกา
เร่ืองหนึ่งวินิจฉัยดังนี้ 
  โจทก์ที่ 2 เป็นผู้นําเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเคร่ืองหมายการค้าคําว่า  “WAHL” ของ
โจทก์ที่ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกามา จําหน่ายในประเทศไทย  โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ต้ังให้โจทก์ที่ 2 
เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยแต่เพียงผู้
เดียว โจทก์ที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้นําเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มีเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวจากโจทก์  ที่ 
1 มาจําหน่ายในประเทศไทยผู้หนึ่งเท่านั้น จึงฟังไม่ได้ว่า  การที่จําเลยนําเข้าซึ่งสินค้าปัตตะเลี่ยนที่มี
เคร่ืองหมายการค้าคําว่า  “WAHL” เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย  เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 421 (คําพิพากษาฎีกาที่ 2817/2553)  
  จากสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าทั้งสี่ประการซึ่งเป็นสิทธิหลัก ดังที่ได้อธิบาย
ถึงเป็นสิทธิของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่เคร่ืองหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียนก็มี
สิทธิดังกล่าวเช่นกันแต่ระดับความคุ้ม ครองแห่งสิทธิจะมีความแตกต่างจากกรณีของเคร่ืองหมาย
การค้าที่จดทะเบียนแล้ว 

 5. สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่จดทะเบียน 
 ตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า บัญญัติไว้เป็นหลักว่า “บุคคลใดจะฟ้อง
คดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้” 
 เห็นได้ว่าตามมาตราดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนอย่างที่ให้แก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน กล่าวคือฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิและเรียก ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ทําให้สรุปได้ว่า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนไม่ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (ธัชชัย ศุภผลศิริ, 2536, หน้า 103-105)  
  1) เรียกค่าเสียหายไม่ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1579/2518 )  
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  2) โจทก์จะขอรับการป้องกันความเสียหายที่มีอยู่ และจะมีต่อไปโดยขอให้ศาลบังคับ
จําเลยเก็บสินค้าของจําเลยออกจากท้องตลาดไม่ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2363/2520)  
  3) โจทก์จะขอให้ศาลห้ามจําเลยใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นต่อไปไม่ได้  (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 2079/2518)  
  แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังมีสิทธินําคดีไปสู่ศาล
เพื่อคําขอเหล่านี้ได้คือ 
  1) ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ารายพิพาทดีกว่าจําเลย  (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1422/2524)  
  2) ขอให้ศาลห้ามจําเลยขัดขวางหรือคัดค้านการขอจดทะเบียนของโจทก์  (คําพิพากษา
ฎีกาที่ 2855/2523)   
  3) ขอให้ศาลสั่งให้จําเลยเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่พิพาทถ้าไม่
ปฏิบัติตามให้ถือคําพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจําเลย  (คําพิพากษา ฎีกาที่ 1926/2523) มิใช่
กรณีตามมาตรา  41 ที่เป็นการเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว  (คําพิพากษา ฎีกาที่ 
2363/2520) แต่จําเลยก็ยังใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นต่อไปได้ เพราะโจทก์จะขอให้ศาลห้ามไม่ได้  (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1478/2524)  
  4) ขอให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าซึ่งจําเลยจดทะเบียนไว้ก่อน
ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 397/2509)  
  5) ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิจะจดทะเบียนเ คร่ืองหมายการค้าดีกว่าผู้อื่นตาม
กรณีของมาตา 17 ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1084/2505)  
  กล่าวโดยสรุป เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนกฎหมายไม่รับรองให้มีสิทธิ
ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว จึงห้ามคนอ่ืนใช้โดยตรงไม่ได้ แต่กฎหมายรับรองสิทธิที่จะใช้
เคร่ืองหมายในการขายสินค้าได้ และมีสิทธิห้ามบุคคลอ่ืนเอาสินค้าของตน ไปลวงขายว่าเป็นสินค้า
ของเจ้าของเ คร่ืองหมายที่ไม่จดทะเบียนดังกล่าว แต่จํากัดให้ฟ้องป้องกันการละเมิดสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่เข้าลักษณะลวงขายหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ตามมาตรา 46  
 นอกจากนี้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าแม้ไม่จดทะเบียนก็อาจอยู่ในฐานะผู้มีสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าดีกว่าผู้อื่นที่ขอจดทะเบียนจึงย่อมมีสิทธิคัดค้านการจดทะเบียนของผู้อื่นนั้นตาม
มาตรา 35 หรือฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 67 อันเป็นสิทธิเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนอกีต่างหากด้วย 

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 
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 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าของ
บุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากวิธีการขออนุญาต เนื่องจากสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าตามปกติผู้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายเท่านั้ นที่มีสิทธิในการใช้ แต่การโอนสิทธิเป็น
การโอนสิทธิจากเจ้าของเดิมไปเป็นสิทธิของบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิในการเป็น
เจ้าของและใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นอีกต่อไป 

 1. ประเภทการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 
 การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอาจแบ่งกา รโอนได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ การโอน
สิทธิทางสัญญา การโอนสิทธิโดยการรับมรดกและการโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด 
  1.1 การโอนทางสัญญา  
  การโอนทางสัญญาอยู่ ภายใต้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา  โดยหลักแล้วคือการ
แสดงเจตนาของบุคคลที่มีคําเสนอ สนองต้องตรงกันก่อให้เกิดความเ คลื่อนไหวทางสิทธิ โดยอยู่
ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหลักทั่วไปคือ มาตรา 150 และมาตรา 151 
คือ การทําสัญญาต้องไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรืออาจแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย
แต่ต้องไม่เป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของป ระชาชน ดังนั้นการทํา
สัญญาโดยทั่วไปจึงค่อนข้างอิสระ อาจเป็นสัญญามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้  และหากเป็น
เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็ต้องนําไปทําการจดทะเบียนโอนด้วยจึงจะมีสิทธิทางกฎหมาย
สมบูรณ์ในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
  ตัวอย่างการโอนทางสัญญา เช่น สัญญา ให้มีคู่สัญญาคือผู้ให้และผู้รับ วัตถุประสงค์
ของสัญญานี้คือการที่ฝ่ายหนึ่งโอนทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายโดย ฝ่ายผู้รับไม่มีหน้าที่ต้องตอบแทนสิ่ง
ใดต่อผู้ให้ รูปแบบการทําสัญญาโอนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สิน เช่นหากเป็นทรัพย์สินที่การ
โอนกรรมสิทธิ์ต้องทําการจดทะเบียน การให้ก็ต้องทําการจดทะเบียนด้วยเช่นกันเพราะการให้มีผล
เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ 
  สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรพัย์สินของตนไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นต้น 
  พิจารณาประเภทของเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียน
และมิได้จดทะเบียนซึ่งมีลักษณะของสิทธิที่แตกต่างกันดังได้กล่าวไปแล้วในเร่ืองสิทธิของเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าเมื่อการได้มาแห่งสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนมีความแตกต่างกัน การโอนสิทธิทางนิติกรรมก็มีความแตกต่างกันคือ 
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  กรณีการโอ นโดยทางสัญญา ซึ่งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน 
พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มิได้บัญญัติการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าไว้ แต่
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งเจ้ าของสามารถโอนสิทธิได้  
โดยอาศัยความเป็นเจ้าของสิทธิตามมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  กรณีการโอนโดยทางสัญญา ซึ่งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 ได้บัญญัติถึงการโอนทางสัญญา ซึ่งสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าที่จดท ะเบียนไว้ในมาตรา 51 ซึ่งบัญญัติให้การโอนต้องจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนในกฎกระทรวง  ( พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2535 ข้อ 32 ซึ่งให้นําข้อ 19 เร่ืองการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้แล้วมาใช้บังคับโดย
อนุโลม ซึ่งได้แบ่งการโอนเป็น 2 กรณี คือ 
   1) กรณีแรก ผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิเพียงฝ่ายเดียว
ในกรณีเช่นนี้ การโอนจะต้องทําเป็นหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและแนบ
สัญญาดังกล่าวไปพร้อมกับคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิ 
   2) กรณีที่สอง ผู้โอนแล ะผู้รับโอนร่วมกั น ยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิและลง
ลายมือชื่อในคําขอต่อหน้านายทะเบียน 
   จะเห็นได้ว่ าทั้งสองกรณีดัง กล่าว การจดทะเบียนโอนสิทธิ จะต้องมีหนังสือ  
(สัญญาโอนสิทธิหรือคําขอโอนสิทธิ) ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน 
   การจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการค้าไม่ใช่แบบในการทํานิติก รรมสัญญา แต่มี
ลักษณะเป็นการจดแจ้งทางทะเบียนเพื่อการบันทึกข้อมูลและเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน การไม่จดทะเบียนจึงหาทําให้นิติกรรมการโอนโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 152 แต่การไม่จดทะเบียนต่อนายทะเบียนย่อมทําให้ไม่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียนจากชื่อเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเดิม  (ผู้โอน) มาเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  
(ผู้รับโอน) ได้ (มาตรา 52 พระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 และกฎกระทรวง  พ.ศ.2535 
ข้อ 34 และ 35) ดังนั้นผลทางกฎหมายจึงน่าจะเป็นว่า ผู้รับโอนจะอ้างสิทธิการเป็นเจ้าข อง
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนไม่ได้ ผู้รับโอนที่ไม่ได้จดทะเบียนการโอนต่อนายทะเบียนน่าจะมี
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเพียงฐานะเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น  (ธัชชัย 
ศุภผลศิร,ิ 2538, หน้า 21) ซึ่งไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อห้ามทําการละเมิดในอนาคต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมเพื่อการละเมิด เว้นแต่จะมีการลวงขาย  (Passing off) คือการทําให้สาธารณชนคิดว่าสินค้า
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ของจําเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ ทําให้สาธารณชนคิดว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบ จึงจะมีสิทธิ
ฟ้องร้องในฐานะเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน (วัส ติงสมิตร, 2552, หน้า 83)   
   ในสหราชอาณาจักรมีกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ค.ศ.1994 บัญญัติให้เคร่ืองหมาย
การค้าที่จดทะเบียนแล้วโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยทางมรดก หรือโดยผลของกฎหมายหรือโดยทาง
อ่ืนเช่นเดียวกับการโอนทรัพย์สินส่วนบุคคลอ่ืน การโอนโดยทางอื่นจะไม่มีผลในทางกฎห มายเว้น
แต่จะได้ทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากผู้โอน  (สกนธ์ 
ร่มเย็น, 2540, หน้า 18-22) 
  1.2 การโอนสิทธิโดยการรับมรดก  
  การโอนประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้โอนหรือผู้รับโอน ได้แก่ การโอนโดยทาง
มรดก ในกรณีที่เจ้าของสิทธิถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหลายก็ตกทอดแก่ทายาท รวมทั้งทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1559 และมาตรา 1600 ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ทั่วไปเร่ืองมรดก หากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีบทบัญญัติเร่ืองใดโดยเฉพาะจึงนํา
บทบัญญัติเร่ืองมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ  
  การโอนโดยทางมรดกซึ่งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วมีความ
แตกต่างกับการโอนโดยทางมรดกซึ่งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนดังน้ีคือ  
  กรณีเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.
2534 มิได้บัญญัติถึงการโอนทางมรดกซึ่งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดท ะเบียนไว้ จึงต้อง
นําบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 ลักษณะมรดกมาใช้บังคับเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน 
  กรณีเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 
มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การโอนทางมรดกของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้อง
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อ
พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างไปจาก 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 ว่าด้วยมรดกจึงต้องจดทะเบียนรับมรดกสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  (สกนธ์ ร่มเย็น , 2540, หน้า 
18-22)   
  1.3 การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด 
   เมื่อเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเป็นลูกหนี้และศาลมีคําพิพากษาให้ชําระหนี้หรือเป็น
บุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอํานาจอายัดสิทธิใน
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เคร่ืองหมายการค้าในเคร่ืองหมายการค้าต่อนายทะเบียน ห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้าดั งกล่าวหรือจดทะเบียนทําให้ก่อภาระผูกพันใด  ๆ ในเคร่ืองหมาย และเมื่อเจ้าพนักงาน
ดังกล่าวขายทอดตลาดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้านี้ให้แก่ผู้ใด บุ คคลนั้นมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียน
โอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นให้แก่ตนเอง โดยแนบหนังสือของ เจ้าพนักงานดังกล่าวที่มีถึง
นายทะเบียนแนบเป็นหลักฐาน 
  เงื่อนไขในการโอนเคร่ืองหมายการค้า มีข้อควรระวังดังนี ้
    1) จะต้องระบุว่าเป็นการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการค้าอย่าง
เดียว หรือเคร่ืองหมายการค้าพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้อง 
   2) ถ้าเคร่ืองหมายจดทะเบียนไว้เป็นเคร่ืองหมายชุดจะตอ้งโอนหรือรับมรดกกันทั้ง
ชุด   
   3) ถ้าจะโอนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นอยู่ก่อนหน้าแล้ว จะต้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นก่อน 
   4) ถ้าเป็นการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรอง ผู้รับโอนจะต้ องแสดงต่อนาย
ทะเบียนด้วยว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ได้
ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้นด้วย 
   ผลของการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิโดยถูกต้องย่อมมี
สิทธิเช่นเดียวกับเจ้าของเคร่ื องหมายการค้าผู้โอน แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าการโอนนั้นได้ทําการจด
ทะเบียนการโอนหรือไม่เพราะเคร่ืองหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน และ
ผู้ทําการโอนอาจไม่ได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอาจไม่มีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนเคร่ืองหมาย แต่ระดับความคุ้มครองและหลักฐานทางทะเบียน ทางกฎหมายจะ
แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยถูกต้อง (มาตรา 49, 51) ย่อมมี
สิทธิดังที่บัญญัติในมาตรา 44 พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า ดัง คําพิพากษา ฎีกาที่ 1669-
1672/2523 แม้โจทก์มิใช่ผู้ป ระดิษฐ์หรือผลิตสินค้าชนิดที่มีเคร่ืองหมายการค้ารายพิพาท แต่เมื่อ
โจทก์รับโอนไว้พร้อมกับกิจการค้าอันเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้ารายพิพาทนับแต่วันรับ
โอนมาและจดทะเบียนการรับโอนไว้แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทําการค้าและเสนอสินค้าที่
มีเคร่ืองหม ายการค้ารายพิพาทตาม พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2474 มาตรา 3 และ
มาตรา 27 

 2. ลักษณะการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 
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 เคร่ืองหมายการค้ามีกรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายชุดและมีลักษณะการโอนที่
แตกต่างจากกรณีทั่วไป ในที่นี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งลักษณะการโอนเป็ น 2 ลักษณะเพื่อเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในเร่ืองดังกล่าวต่อไปในบทที่ 4 โดยแบ่งลักษณะการโอนเคร่ืองหมาย
การค้าที่มิได้จดทะเบียนเป็นชุด และกรณีการโอนเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชุดดังนี้ 
  2.1 การโอนเคร่ืองหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายชุด 
  เคร่ืองหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียนเป็ นชุด คือเคร่ืองหมายการค้าที่มีการจดทะเบียน
ของแต่ละเครื่องหมาย (กรณีเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบีย น) มิได้มีลักษณะคล้ายเหมือน ที่
จะนําไปใช้กับสินค้าจําพวกเดียวกันหรือต่างจําพวกที่ลักษณะคล้ายกันในเจ้าของเคร่ือ งหมายการค้า
คนเดียวกัน หรือเป็นเคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าคนละคนกัน จึงทําให้ไม่เป็น
เคร่ืองหมายชุดซึ่งหากเป็นเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนเป็นชุดจะมีข้อจํากัดในการโอนคือจะต้องโอน
เคร่ืองหมายไปทั้งชุดจะแบ่งแยกโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ามิได้ เคร่ืองหมายการ ค้าที่มิได้มีการ
จดทะเบียนว่าเป็นเคร่ืองหมายชุดจึงมีลักษณะการโอนที่อิสระมากกว่า การโอนเคร่ืองหมายการค้า
ในกรณีนี้จึงสามารถทําได้ตามหลักเกณฑ์ ทั่วไป ในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า และ
กฎกระทรวงตามที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 
  2.2 การโอนเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนเปน็เคร่ืองหมายชุด  
  เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชุด  ตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534  บัญญัติว่า  “ในกรณีที่เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นจะใช้
สําหรับสินค้า จําพวกเดียวกัน หรือต่างจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกั นกับ
สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าอีก เคร่ืองหมายหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  หรือที่อยู่ในระหว่างการ
ขอจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนกันหรือ
คล้ายกันจนถึงกับว่า  ถ้าหากบุคคลอ่ืนจะเป็นผู้ใช้เคร่ืองหมายที่ขอจดทะเบี ยนนั้นแล้ว ก็อาจจะเป็น
การทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า
ให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายเหล่านั้นเป็นเคร่ืองหมายชุดและมีหนังสือแจ้ง
คําสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า” 
  กล่าวโดยสรุปตามมาตรานี้ นายทะเบียนจะใช้ดุลพินิจในการสั่ง จดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายชุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ารายเดียว 
   2) ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน 
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   3) เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงกับจะทําให้สา ธารณชน
สับสนหลงผิดหากผู้อื่นนําไปใช้ 
   4) เคร่ืองหมายดังกล่าวนั้นใช้กับสินค้าจําพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจําพวกกัน
แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
  ตัวอย่างเช่นบริษัท ก. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าคําว่า “สิงห์” สําหรับสินค้าเบียร์ซึ่งอยู่
ในสินค้าจําพวกที่  32 หากขอจดทะเบี ยนเคร่ืองหมายการค้าคําว่า “สิงห์ ” หรือคําที่คล้ายกับคํา
ดังกล่าวกับสินค้าสุรา  ซึ่งอยู่ในจําพวกที่  33 แม้จะเป็นสินค้าต่างพวกกัน  แต่น่าจะมีลักษณะอย่าง
เดียวกัน  นายทะเบียนจะสั่งให้บริษัท ก . จดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายชุด  เพื่อป้องกันไม่ให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่า  เบียร์และสุราภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคําว่า  สิงห์หรือคําที่
คล้ายกันผลิตโดยบริษัท ข . หากบริษัท ข . เป็นผู้ใช้เคร่ืองหมายการค้าคําว่า  สิงห์  หรือคําอื่นที่
คล้ายกันกับสินค้าสุราหรือกรณีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า Bayer ได้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าไว้ในจําพวก 5 รายการสินค้ายาฆ่าแมลง ซึ่งได้รับจดทะเบียนแล้ว ต่อมาก็ได้มายื่นคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า Bayer อีกในจําพวก 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง 
ในกรณีนี้เป็นการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกันแต่ใช้กับสินค้าต่างจําพวกกันซึ่ง
สินค้าที่ขอจดนั้นมีลั กษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนจะต้องมีคําสั่งให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
นั้นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่ยื่นมาภายหลังเป็นชุดกับคําขอแรกที่ได้รับการจดทะเบียนไป
แล้ว (อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์, 2537, หน้า 103-105)  
  การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นชุดมีผลต่อเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเมื่อมีการ
โอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า กล่าวคือ เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเคร่ืองหมายชุด
จะต้องโอนหรือรับมรดกกันได้ต่อเมื่อเป็นการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุดตาม พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534 มาตรา 50 ดังนั้นในกรณีที่เป็ นการรับมรดก หากมีทายาทผู้รับมรดก
หลายคนจะทําการแบ่งแยกเคร่ืองหมายชุดไม่ได้ หากจะแบ่งก็ต้ องมีการประมูลกันหรือขาย
ทอดตลาดหากไม่แบ่งก็ต้องจดทะเบียนรับโอนมรดกเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคน 
 3. ผู้มีอ านาจในการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า  
 อํานาจในการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้ าเป็นสิทธิประการหนึ่งของผู้เป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้า ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า กล่าวคือ  เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิโอนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สิทธิโอนเคร่ืองหมายการค้าซึ่ง
สามารถทําได้ทั้งกรณีเคร่ืองหมายการค้าที่จดท ะเบียนและมิได้จดทะเบียน  การโอนสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้าเป็นการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองหมายการค้าในเชิ งพาณิชย์ เจ้าของสิทธิได้
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ยินยอมสละสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายให้แก่บุคคลอ่ืน ส่วนการโอนสิทธิเกิด
จากสาเหตุใดย่อมแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคู่สัญญา  เช่น การโอนโดยมีค่าตอบแทน การโอนให้แก่
ทายาท เป็นต้นและเมื่อมีการโอนสิทธิเกิดขึ้นผู้รับโอนย่อมกลายเป็นเจ้าของสิทธิมีสิทธิเด็ดขาดใน
เคร่ืองหมายนั้นและย่อมมีสิทธิโอนเคร่ืองหมายต่อไปได้ซึ่งแตกต่างจากกรณีของผู้ได้รับอนุญาตใช้
เคร่ืองหมายการค้า ผู้ได้รับอนุญาตใช้ไม่ได้ มีสิทธิเด็ดขาดในความเป็นเจ้าของจึงไม่สาม ารถโอน
เคร่ืองหมายการค้าได้ มีเพียงสิทธิใช้เคร่ืองหมายการค้าตามกําหนดในสัญญาอนุญาตเท่านั้น 
 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจมีได้ทั้งกรณีที่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าคนเดียวและ
กรณีที่เป็นเจ้าของรวมในเคร่ืองหมายการค้านั้น  ซึ่งกรณีที่เป็นเจ้าของรวมในเคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของรวมมีสิทธิในการโอนเคร่ืองหมายการค้าเช่นกัน ซึ่งในกรณีน้ีตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้ามิได้มีบทบัญญัติกําหนดเงื่อนไขการโอนกรณีน้ีไว้ จึงพิจารณาตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในเร่ืองของกรรมสิทธิ์รวม  มาตรา 1361 นั้น ให้อํานาจเจ้าของรวมที่จะ
จําหน่ายทรัพย์สินส่วนของตนในทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมร่วมกันได้  กล่าวคือ เจ้าของรวมคนใด
มีส่วนร่วมเท่าใดในทรัพย์สินก็ย่อมมีอํานาจจําหน่ายเฉพาะในส่วนของตนได้เสมอ  แต่จะจําหน่าย
เกินเลยไปถึงส่วนของคนอ่ืนย่อมไม่ได้  หรือจะจําหน่าย ตัวทรัพย์สินที่เป็น ของเจ้าของรวมทุกคน
ทั้งหมดก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมด้วยกันทุกคน  

 4. เงื่อนไข เง่ือนเวลา ในสัญญาโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 
 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าเป็นรูปแบบของนิติกรรมสัญญารูปแบบหนึ่ง จึงอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักการทํานิติกรรมสัญญาด้วยเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่ มีกฎหมายเคร่ืองหมาย
การค้าบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงจะใช้หลักเกณฑ์เฉพาะในเร่ืองเคร่ืองหมายการค้านั้น 
 เงื่อนไข เงื่อนเวลา โดยหลักทั่วไปในการทํานิติกรรมสัญญาเป็นเสรีภาพของคู่สัญญาใน
การที่จะกําหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลาในสัญญานั้นหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสามารถทําได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ความเกี่ยวกับสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  เงื่อนไขเงื่อนเวลามีบัญญัติถึงใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 182 ถึง 
มาตรา 193  
 เงื่อนไข คือ เหตุการณ์ในอนาคต  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ทํานิติกรรมนํามา
กําหนดเกี่ยวกับความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรม  (ศนันท์กรณ์  (จําปี) โสตถิพันธุ์ , 2553, หน้า 
200)  
 เงื่อนเวลา คือ เหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอน ซึ่งผู้ทํา นิติกรรมได้กําหนดเกี่ยวกับการ
เร่ิมต้นหรือการสิ้นสุดความเป็นผลของนิติกรรม (ศนันท์กรณ ์(จําปี) โสตถิพันธุ์, 2553, หน้า 217)  
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 ดังนั้นโดยหลักทั่วไปสัญญาโอนเคร่ืองหมายการค้าจึงน่าจะกําหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลาได้
ในสัญญาได้เพราะมิได้มีบทกฎหมายใดบัญญัติห้าม แต่ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันการโอนสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้าจะต้องปราศจากเงื่อนไขเงื่ อนเวลาใด  ๆ ทั้งสิ้นตามแนวทางปฏิบัติในการโอน
เคร่ืองหมายการค้า (พิบูล ตันศุภผล, ออนไลน,์ 2550)  

 5. การอุทธรณ์ค าสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า  
 ตามปกติการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน กฎหมายจะให้สิทธิที่จะอุทธรณ์ได้เมื่อเป็น
กรณีที่เป็นการใช้อํานาจดุลพินิจของนายทะเบียน เช่นกรณีพิจารณาการรับจดทะเบียน เคร่ืองหมาย
การค้า ซึ่งการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ได้ให้อํานาจพิจารณาหลายประการแก่นายทะเบียน
จึงให้อํานาจผู้ขอจดทะเบียนในการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ  
 ในกรณีของการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.
2534 บัญญัติอยู่ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  รวมถึงมี
หลักเกณฑ์วิธีการตามกฎกระทรวงซึ่งมิได้กล่าวถึงสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าแต่อย่างใด ผู้ศึ กษาคิดว่าอาจเนื่องมาจากกรณีการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า
โดยทั่วไปแล้วมีความชัดเจน ของกฎเกณฑ์ไม่ได้ให้อํานาจดุลพินิจพิจารณาแก่นายทะเบียน 
กฎหมายจงึมิได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน 
 แต่อย่างไ รก็ตามในการโอนสิทธิเคร่ืองหมายรับรองมีมาตรา 92 พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้ากําหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะต่างจากเคร่ืองหมายการค้าทั่วไปและเครื่องหมาย
อ่ืน กล่าวคือ  การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อ ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้วโดยผู้รับโอน สามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถ
เพีย งพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้
เคร่ืองหมายรับรองนั้น และต้องทําเป็นหนังสือ จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ในกรณีที่นายทะเบียนมี
คําสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรอง กฎหมายได้ให้สิทธิในการ
อุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนได้โดยนํามาตรา 18 และมาตรา 19 ในเร่ืองการอุทธรณ์กรณีคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลม 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าในกรณีเคร่ืองหมายรับรองนี้มีการใช้ความเห็นดุลพินิจของนายทะเบียนใน
การพิจารณาความสามารถของผู้รับโอนว่ามีคุณสมบัติ ความสามารถเพียงพอที่จะรับรอง
เคร่ืองหมายนั้นได้หลังจากได้รับโอนไปแล้วหรือไม่กฎหมายจึงได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์ คําสั่งของ
นายทะเบียนในกรณีน้ีไว้โดยเฉพา ะแตกต่างจากการโอนเคร่ืองหมายการค้าประเภทอ่ืน  แต่การ
อุทธรณ์ตามมาตรา 18 และ 19 ยังมีข้อขัดแย้งในส่วนของบทบัญญัติและทางปฏิบัติที่ให้การวินิจฉัย
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ของคณะกรรมการเป็นที่สุด หรือสามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้หรือไม่  ซึ่งจะได้ทําการวิเครา ะห์
ปัญหาน้ีต่อไปในบทที่ 4 

 6. หลักเกณฑ์การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามกฎกระทรวง 
 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าตา มกฎกระทรวงแบ่งได้เป็น 2 หลักเกณฑ์ใหญ่ ได้แก่ 
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียน และการโอนหรือการรับมรดกสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า 
 การโอนหรือ การรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามกฎกระทรวงข้อ 19-22 กําหนด
แนวทางปฏิบัต ิกรณีการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียน ดังนี ้ 
  1) ในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนให้
ผู้โอน หรือผู้รับโอนยื่นคําขอพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  
    (1) สัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  
    (2) บัตรประจําตัวของผู้โอนและผู้รับโอน  
  2) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนร่วมกันยื่นคําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนโดยลง
ลายมือชื่อ  ของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแนบเอกสารตาม 1(1) มา
พร้อมคําขอนั้น 
  การรั บมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนในกรณีที่ผู้ขอตายโดยมิได้ทําพินัยกรรมไว้
หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้องขอต่อศาลเพื่อขอต้ังผู้จัดการมรดกของผู้ขอให้ทายาทผู้ขอรับ
มรดกยื่นคําขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
   (1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงวา่ผู้ขอถึงแก่ความตาย  
   (2) หนังสือของทายาทผู้ขอรับมรดกที่ยืนยันว่า  
    (ก) ผู้ตายมิได้ทําพินัยกรรมไว้  
    (ข) ไม่มีผู้ใดยื่นคําร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งต้ังผู้จัดการมรดกของผู้ตาย  
    (ค) จํานวนทายาททั้งหมดและความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตายกับทายาทของผู้ตาย  
พรอ้มทั้งหลักฐานการเป็นทายาท 
   (3) ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าของ
ผู้ตาย  
   (4) บัตรประจําตัวของทายาทผู้ขอรับมรดก  
   กรณี การรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะ เบียนในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกตา ม
พินัยกรรมหรือตามคําสั่งศาล  หรือกรณีที่ผู้ขอจดท ะเบียนได้ทําพินัยกรรมระบุให้สิทธิในคําขอตก
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เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมในสิทธินั้นยื่นคําขอพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
   (1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย  
   (2) ภาพถ่ายพินัยกรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก  
   (3) บัตรประจําตัวของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรมนั้น  
  กรณกีารโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนที่ได้ขอไว้เป็นเคร่ืองหมายชุด  
ให้โอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด 
  ส่วนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเคร่ือง หมายการค้าที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้ว ให้
นําข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลมพร้อมแนบหนังสือสําคัญมาด้วย  เมื่อนาย
ทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  ให้บันทึก
การจดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ  แล้วส่งหนังสือสําคัญน้ัน คืนให้แก่ผู้รับ
โอน (กฎกระทรวงข้อ 32 และ 33)  
  กรณีของเคร่ืองหมายบริการและเครื่องหมายรับรองกฎกระทรวง ข้อ 54 และ 55 
กําหนดให้นําความในหมวด  2 เร่ืองเคร่ืองหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลม โดยในกรณีเคร่ืองหมาย
รับรองกําหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการโอน ดังน้ี 
  การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองให้
ผู้โอนยื่นคําขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
   (1) หนังสือสําคัญ 
   (2) สัญญาโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนหรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนสิทธินั้น 
   (3) หนังสือรับรองความสามารถของผู้รับโอนพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การรับรอง  คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมาย
รับรอง 
   (4) บัตรประจําตัวของผู้โอนและผู้รับโอน  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาตให้โอน
สิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้จดทะเบียนโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรอง  และบันทึกการจดทะเบียน
ลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ  แล้วส่งหนังสือสําคัญน้ันให้แก่ผู้รับโอน  (กฎกระทรวง พ.ศ.2535 
ข้อ 58)  
  กรณีเคร่ืองหมายร่วมกฎก ระทรวงข้อ 59 ให้นําความในหมวด  2 เคร่ืองหมายการค้า 
เฉพาะส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 10 มาใช้บังคับกับเคร่ืองหมายร่วมด้วยโดยอนุโลมเช่นกัน 
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  กล่าวโดยสรุปในการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าโดยหลักทั่วไปต้องใช้เอกสาร
หลักฐานประกอบการโอนดังน้ี คือ 
   1) แบบคําขอ ใช้แบบคําขอโอนหรือรับมรดกสิทธิ (ก.04)  
   2) หนังสือสัญญาโอน (ก.13) 
   3) บัตรประจําตัวของผู้โ อนและผู้รับโอน  (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวอ่ืน  ๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือ สําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ให้ใช้
หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งเป็นฉบับปัจจุ บัน โดยมีคํารับรองของผู้มีอํานาจให้คํารับรองตาม
กฎหมายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)  
  ในกรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทน 
   1) กรณีการต้ังตัวแทน หรือมอบอํานาจได้กระทําในประเทศไทยให้แนบ 
    (1) สําเนาหนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอํานาจ (แบบ ก.18)  
    (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประตัวอ่ืน  ๆ ของตัวแทนที่
ทางราชการออกให้  หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ออกไม่เกิน  6 เดือน ของนิติบุคคล
ซึ่งเป็นตัวแทนแล้วแต่กรณี 
    (3) ถ้าผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอํานาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเท ศไทย ให้แนบ
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว  หรือหลักฐานที่แสดงให้นาย
ทะเบียนเห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 
    (4) ต้องยื่น แบบ ก.06 เข้าเป็นตัวแทนและต้องชําระค่าธรรมเนียม  (ก่อนจดฯ 
100 บาท หลังจดฯ 200 บาท)  
   2) กรณีการต้ังตัวแทน หรือมอบอํานาจได้กระทําในต่างประเทศให้แนบ 
    (1) สําเนาหนังสือตั้งตัวแทน  หรือหนังสือมอบอํานาจพร้อมคํารับรองโดย
หนังสือดังกล่าวต้องมีคํารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย  หรือสถาน
กงสุลไทย หรือหัวหน้าสํานักงานสั งกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจําอยู่  ณ ประเทศที่ผู้ตั้งตัวแทน
หรือผู้มอบอํานาจมีถิ่นที่อยู่  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลดังกล่าว  
หรือมีคํารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอํานาจให้รับรองลายมือชื่อ  
     (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ของตัวแทน
ที่ทางราชการออกให้  หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของนิติ
บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนแล้วแต่กรณี 



87 

 

    (3) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน  (กรณีโอนเคร่ืองหมายที่จดทะเบียน
แล้ว) ค่าธรรมเนียม คําขอละ 1, 000 บาท (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน,์ 2554)  

หลักการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 การทําธุรกิจการค้า เมื่อหลายประเทศมาร่วมกันในทางการค้าจึงเกิดเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในด้านต่าง  ๆ ที่ประเทศสมาชิกยอมรับ ถือปฏิบัติร่วมกัน ในทางกฎหมายเคร่ือ งหมาย
การค้าก็เช่นเดียวกัน ได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่สําคัญที่กล่าวถึงหลักการของเคร่ืองหมาย
การค้า ในที่นี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่สําคัญ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย
การค้า  กล่าวคือ 1.การคุ้มครองและการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าตามข้อตกลงทริป ส์ (TRIPs) 
และ 2. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid)  

 1. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs)  
 ความตกลงแกตต์  (General Agreement on Tariffs and Trade:GATT) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่
ทําให้เกิดกระแสโล กาภิวัฒ น์ มีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าระหว่างรัฐ  
หลักการพื้นฐานของแกตต์ที่ว่า ทุกประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
(Non-discrimination) นับว่าเป็นเคร่ืองจูงใจสําคัญที่ทําให้ประเทศต่าง  ๆ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเข้ารว่มในความตกลงระหว่างประเทศนี้ ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือว่า
เป็นหัวข้อใหม่ของการเจรจาการค้าของแกตต์  บทบัญญัติในข้อ 20 (ดี) ของความตกลงแกตต์ได้
กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า การคุ้มครองสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธิ์  ต้องไม่ทําให้เกิดเป็น
อุปสรรคสําหรับการค้าเสรีระหว่างประเทศ 
 การนําประเด็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  เข้ามาอยู่ในการเจรจาการค้าพหุ
ภาคีของแกตต์นั้น  มีเหตุผลสําคัญมาจากการที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญ
ในทางเศรษฐกิจของประเทศและต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุตสาหก รรมที่เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว  ทรัพย์สินทางปัญญามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น  เน่ืองจากเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Comparative Advantages) ในการ
แข่งขันในตลาดการค้าโลก 
 แต่เน่ืองจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาต่าง  ๆ ซึ่งเ ป็นผู้ตามในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยวิสาหกิจของประเทศที่
พัฒนาแล้วไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทน ได้ทําให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเปรียบ  
และต้องการให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด  ประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการที่มี
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การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้น  เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลาย
ประเทศไม่มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ  ในทางตรงกันข้ามบางประเทศ
ก็กลับมีนโยบายส่งเสริมการกระทําดังกล่าวเสียอีก 
 ในความเห็นของบ รรดาประเทศอุตสาหกรรม  การปลอมแปลงและการลอกเลียน
ก่อให้เกิ ดการบิดเบือนและเป็นอุปสรรค กีดขวางต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ก็เน่ืองจากผู้
ทรงสิทธิต้องลงทุนคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตผลทางปัญญาของตนขึ้น ในทางตรงกันข้าม  ผู้
ที่ทําการลอกเลียนกลับมิได้ลงทุนลงแรงเ พื่อการสร้างสรรค์งานนั้นแต่อย่างใด  หากเพียงแต่ฉกฉวย
เอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยมิได้รับอนุญาต  ซึ่งนับว่าเป็นการเอาเปรียบผู้
เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้  หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า เน่ืองจากสินค้าของผู้ทรงสิทธิจะ
มีราคาที่สูงกว่าสินค้าลอกเลียน  เพราะราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธินั้นจําต้องผนวกเอาต้นทุนการทํา
วิจัยและพัฒนาเข้าไปด้วย 
  1.1 เจตนารมณ์ของความตกลงทริปส์ 
  การเจรจาในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเ ป็นหัวข้อการเจรจาที่มี
ความสําคัญ และมีความยุ่งยากมากที่สุดหัวข้อหนึ่งของการเจรจารอบอุรุกวัย  ความยุ่งยากดังกล่าว
เป็นผลเน่ืองมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างรัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  กับ
ประเทศกําลังพัฒนา  ด้วยเหตุนี้ความสําเร็จของการเจรจาในประเด็นทรัพย์สิ นทางปัญญาจึงขึ้นอยู่
กับสาระสําคัญของความตกลงที่จะจัดทําขึ้นเป็นสําคัญ โดยความตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ที่จะจัดทําขึ้นนั้นจะต้องมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกลาง  สามารถเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อรัฐภาคีทุก
ฝ่ายได้โดยเสมอภาคกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ความตกลงระหว่างประเ ทศนั้นต้องไม่กําหนดระดับ
การคุ้มครองที่ต่ําเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ  แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่กําหนด
ขอบเขตการคุ้มครองและวิธีการใช้สิทธิที่กว้างขวางเกินสมควร  จนทําให้เกิดการจํากัดทางการค้า
และก่อให้เกิดผลเป็นการบิดเบือนตลาดการค้าของประเทศที่ให้ความคุ้มครอง 
  ข้อความในส่วนอารัมภบท  (Preamble) ของความตกลง  ที่กล่าวเน้นถึงความสําคัญ
ของการมีกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยแนวใหม่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและหลักการที่เพียงพอ
ต่อการได้มาและการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า  นอกจากนี้  อารัมภบทของ
ความตกลงทริปส์ยังได้กําหนดหลักการที่ให้ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์ด้านนโยบายสาธารณะ  ใน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาและเทคโนโลยี 
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  ความตกลงทริปส์ได้ยอมรับถึงความจําเป็นพิเศษของรัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด (Least Developed Countries) ในการที่ต้องได้รับการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดสําหรับการ
อนุวัตรการในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ  เพื่อที่จะทําให้ประเทศเหล่านั้น
สามารถสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและเหมาะสมขึ้นมาได้ 
  วัตถุประสงค์และหลักการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้ถูกกล่าวย้ําไว้อีกก
คร้ังในข้อ 7 และ 8 ของความตกลงทริปส์  ข้อ 7 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า  “การคุ้มครองและการ
บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควรจะเกื้อหนุนต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  และ
ต่อการถ่ายทอดและแพร่ขยายของเทคโนโลยี  ต่อประโยชน์อันร่วมกันของผู้ผลิต  และผู้ใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยี  และในลักษณะที่เอ้ืออํานวยผลต่อสวัสดิการทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  และต่อ
ความสมดุลของสิทธิและพันธกรณี” 
  ส่วนข้อ 8 ได้กําหนดหลักการไว้ว่า 
   “1) ในการออกหรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของตน  บรรดารัฐ
ภาคีอาจใช้มาตรการที่จําเป็นเ พื่อคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการและเพื่อส่งเสริมประโยชน์
สาธารณะในสาขาต่าง  ๆ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ของตน ภายใต้เงื่อนไขว่า มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งความตกลงนี้” 
   2) ภายใต้เงื่อนไขว่ามาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ 
บรรดารัฐภาคีอาจจําต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยมิชอบ โดยผู้ทรงสิทธิ หรือเพื่อป้องกันการใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นการจํากัดทางการค้าโดยไม่มี
เหตุผล หรือที่เป็นผลเสียหายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ” 
  1.2 สาระสําคัญของความตกลงทริปส์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  ความตกลงทริปส์ได้กําหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ลักษณะโดยครอบคลุมสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง  เคร่ืองหมายการค้า  ความลับทางการค้า  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  การออกแบบแผงวงจรรวม  และการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขัน
ทางการค้า  ความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ํา ของการร
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้รัฐภาคีนําไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน 
  มาตรฐานขั้นต่ํา  (Minimum Standards) หมายความว่า  รัฐภาคีใดจะให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ํากว่าบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ไม่ได้  แต่อาจให้ ความ
คุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้  ภายใต้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้ง
กับหลักการ และบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ ความตกลงทริปส์มิได้วางหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะแต่
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ในเร่ืองมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น  หากแต่ยังได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
เร่ืองขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท  การบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีไว้ด้วย  ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพันธกรณีที่รัฐภาคีต่าง  ๆ จะต้องรับไป
บัญญัติไว้ในกฎหมายภายในเพื่ออนุวัตรการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ 
  ความตกลงทริปส์ได้ผส มผสานหลักการพื้นฐานของแกตต์  ไม่ว่าจะเป็นหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  (Most-Favoured-Nation Treatment Principle) หลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National Treatment Principle) หลักต่างตอบแทน  (Reciprocity Principle) 
กลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) ฯลฯ เข้ากับหลักการสําคัญของอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง  ๆ ที่มีอยู่ อันได้แก่  หลักการสําคัญในอนุสัญญา
กรุงปารีส  อนุสัญญากรุงเบอร์น  ฯลฯ โดยได้รวบรวมและกําหนดหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานของ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไว้ในความตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียวกัน 
  ความตกลงทริปส์เพียงแต่กําหนดพันธกรณีในการอนุวัตรการไว้  หากแต่มิได้กําหนด
วิธีดําเนินการในการอนุวัตรตามความตกลงทริปส์ไว้ด้วย วิธีการในการอนุวัตรตามพันธกรณีนั้นคง
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรดารัฐภาคี  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  รัฐภาคีขององค์การการค้าโลกต่างมี
เสรีภาพในอันที่จะกําหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุวัตรการตามบทบัญญัติของค วามตกลงทริปส์  
ซึ่งแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบอร์น 
  ในเร่ืองเงื่อนไขเวลาที่ประเทศสมาชิกจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของ 
ทริปส์นั้น ก็มีกําหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับว่าสถานะของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศเป็นสําคัญ กล่าวคือ รัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี  นับจากวันที่ความตกลงจัดต้ังองค์การการค้าโลกมีผลใช้บังคับ  ส่วนประเทศกําลังพัฒนา  
และประเทศที่เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบบการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาด จะต้องจั ดให้มีการนําหลักการของความตกลงทริปส์ไปใช้ภายในห้าปี  ยกเว้นแต่หลักการ
พื้นฐานในเร่ืองหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  (National Treatment Principle) หรือหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  (Most-Favoured-Nation Treatment Principle) ประเทศกําลัง
พัฒนาต้ องรับไปปฏิบัติภายในกําหนด 1 ปี ส่วนสําหรับประเทศด้อยพัฒนา  พันธกรณีใด  ๆ ตาม
ความตกลงทริปส์ นอกจากในเร่ืองที่เป็นหลักการพื้นฐาน มีกําหนดเวลา 10 ปี นับจากวันที่ความตก
ลงจัดต้ังองค์การค้าโลกมีผลใช้บังคับ 
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  1.3 ความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงทริปส์และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน  
  หากพิจารณาบทบัญญัติของความตกลงทริปส์  เปรียบเทียบกับความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่  เช่น อนุสัญญากรุงปารีส  และอนุสัญญา
กรุงเบอร์น  จะเห็นได้ว่าหลักการของความตกลงทริปส์มีลักษณะที่ค่อนข้างก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความตกลงทริปส์มีความก้าวหน้ากว่าอนุสัญญาทั้งสองฉบับก็คือ 
ความตกลง ทริปส์มีบทบัญญัติพิเศษ  เกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการ
เฉพาะ ส่วนอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบอร์น มิได้กําหนดบทบัญญัติในเร่ืองดังกล่าวไว้
แต่ประการใด  อนุสัญญาทั้งสองฉบับต่างให้อํานาจประเทศสมาชิกในอันที่จะกําหนดระดับความ
เข้มงวดของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเขตอํานาจอธิปไตยของตนได้อย่างค่อนข้างเสรี 
  ความตกลงทริปส์มิได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนที่ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน  ๆ ที่
มีอยู่  หากแต่มีเจตนารมณ์ที่จ ะเป็นมาตรการเสริม  (Supplementary) เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะเห็นได้จาก
บทบัญญัติในข้อ 2 (1) ของความตกลงทริปส์  ที่กําหนดให้รัฐภาคีปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 12 และข้อ 19 
ของอนุสัญญากรุงปารีส  และในข้อ 2 (2) ที่กําหนดรับรองพันธกรณีที่ภาคีของความตกลงทริปส์มี
ต่อกันอยู่แล้วตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืน 
  เพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวพันของความตกลงทริปส์และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบั บอื่น  ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
สาระสําคัญของบทบัญญัติในข้อ 2 (1) ของความตกลงทริปส์พอสังเขป ข้อ 2 (1) กําหนดว่า  “In 
respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 
12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)” หมายความว่า  “ในส่วนที่เกี่ยวกับภาค 2 ภาค 3 
และภาค 4 แห่งความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 12 และ ข้อ 19 ของอนุสัญญา
กรุงปารีส  (1967 )” การที่ความตกลงทริปส์รับรองหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสไว้ตาม
บทบัญญัติข้อ 2 (1) ดังกล่าว ย่อมมีผลทําให้รัฐภาคีที่มิได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสจําต้อง
รับหลักการสําคัญในอนุสัญญาดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของตนด้วย  ตัวอย่างเช่น แม้
ความตกลงทริปส์จะมิได้กล่าวถึง  “หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน ” (Right of 
Priority) ของอนุสัญญากรุงป ารีส แต่โดยผลของข้อ 2 (1) รัฐภาคีของความตกลงทริปส์ก็จําต้องรับ
เอาหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของตน  “หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความ
คุ้มครองก่อน ” เป็นหลักการสําคัญประการหนึ่งของอนุสัญญากรุงปารีสภายใต้หลักนี้เจ้าของ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้ขอรับคว ามคุ้มครองไว้ในประเทศภาคีแห่งหน่ึงแห่งใดแล้ว  
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สามารถที่จะมาขอรับการคุ้มครองในประเทศภาคีอ่ืน ๆ ได้อีก โดยจะต้องทําการขอรับการคุ้มครอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยอนุสัญญากรุงปารีสกําหนดให้การยื่นคําขอต้องกระทําภายใน 12 
เดือนนับจากวันที่มีการยื่นคําขอคร้ังแรก  สําหรับกร ณีที่เป็นการคุ้มครองสิทธิบัตรและแบบ
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์  (Utility Model) และภายในกําหนด 6 เดือน สําหรับการขอรับความ
คุ้มครองในการออกแบบทางอุตสาหกรรมและเครื่องหมายการค้า โดยบทบัญญัติข้อ 2(1) ของความ
ตกลงทริปส์ประเทศภาคีขององค์การการค้าโลกจําต้องเปิดโอกาสให้มีการอ้ างสิทธิที่จะขอ รับรอง
ความคุ้มครอง ก่อนตามกฎหมายภายในของประเทศตน  แม้ว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าวจะไม่ได้ให้สิทธิเช่นว่านั้นก็ตาม 
  อีกประเด็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตกลงทริปส์กับ
อนุสัญญากรุงปารีสก็คือ ประเด็นเร่ืองคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง แม้ว่าความ
ตกลงทริปส์มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวไว้  แต่โดยบทบัญญัติข้อ 2(1) รัฐภาคีของความ
ตกลงทริปส์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง  ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 2(2) ของอนุสัญญากรุงปารีส กล่าวคือ รัฐภาคีของความตกลงทริปส์ไม่อาจกําหนด
เงื่อนไขบังคับให้ผู้ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเข้ามาตั้งภูมิลําเนา  หรือเข้ามาประกอบการใน
ประเทศในกรณีที่บุคคลผู้ขอรับสิทธินั้นเป็นคนชาติของรัฐภาคีของความตกลงทริปส์ 
  ตัวอย่างเช่น กฎหมายไทยจะกําหนดเงื่อนไขว่า  ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือมีสิทธิจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้ที่ประกอบกิจการอยู่
ในประเทศไทยไม่ได้ 
  นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้มครองที่กําหนดไว้ใน  ข้อ 
3 ของอนุสัญญากรุงปารีส  “Each Member shall accord to the nationals of other Members 
treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection 
of intellectual property” ก็ต้องนํามาใช้กับกรณีของความตกลงทริปส์ด้วย  กล่าวคือ  ในกรณีที่ผู้
ขอรับความคุ้มครอ งมิได้มีสัญชาติของประเทศภาคีขององค์การการค้าโลก  หากแต่เป็นผู้ที่มี
ภูมิลําเนาหรือได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นภาคีขององค์การการค้า
โลก บุคคลนั้นจะได้รับประโยชน์จาก “หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ” (National Treatment: NT) โดย
จะต้องได้รับการปฏิ บัติเป็นอย่างเดียวกันกับคนชาติของรัฐภาคีแห่งองค์การการค้าโลกทุกประการ  
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส  ซึ่งถูกกําหนดให้นํามาใช้กับความตก
ลงทริปส์โดยบทบัญญัติข้อ 2 (1) ตัวอย่างเช่น A เป็นคนชาติจีน  โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนมิได้เป็นสมาชิ กขององค์การการค้าโลก  หากแต่ A ได้เข้าไปประกอบการหรือมีภูมิลําเนาอยู่ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นรัฐภาคีขององค์การการค้าโลก ดังนี้  A มีสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยได้ และประเทศไทยต้องให้การปฏิบัติต่อ A เช่นเดียวกับที่ให้การปฏิบัติต่อคนไทยทุก
ประการ 
  ซึ่งคนไทยก็ได้รับสิทธินี้เช่นเดียวกับชาติอื่นตามหลักการ Reciprocityด้วย เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นภาคีของความตกลง  TRIPs (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual 
Property Rights) และเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก  (World Trade Organization: WTO) แล้ว
ตัง้แต ่พ.ศ.2537 พ.ศ.2538ตามลําดับ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2550, หน้า 16)  
  1.4 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงทริปส์ 
  ความตกลงทริปส์ข้อ 21ได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทําความตกลงอนุญาตให้ใช้
สิทธิและการโอนสิทธิ ในเคร่ืองหมายการค้าไว้ดังนี้ “Members may determine conditions on the 
licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of 
trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right 
to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark 
belongs.” หมายความว่า “บรรดาสมาชิกอาจกําหนดเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการ
โอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เป็นที่เข้าใจได้ว่า การบังคับใช้สิทธิในเคร่ือง หมายการค้าเป็นสิ่งที่
กระทํามิได้และเป็นที่เข้าใจได้ว่า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิ ที่จะโอนเคร่ืองหมาย
การค้าของตนไม่ว่าจะมีการโอนธุรกิจที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นไปด้วยหรือไม่ก็ตาม” 
  บทบัญญัติ กล่าวได้ว่าสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเป็นทรัพยสิทธิที่เจ้าของสามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้ เกิดภาระติดพันได้ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เคร่ืองหมาย
การค้าของตน หรือจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้โดยตนยังคงเป็นเจ้าของสิทธิอยู่ หรือจะโอน
สิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนไปโดยเด็ดขาดเลยก็ได้ ถือว่าเป็นการที่เจ้าของแสวงหาประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์  (Commercialisation) จากเคร่ืองหมายการค้าของตน ซี่งสามารถกระทําได้โดยชอบ
เช่นเดียวกับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน 
  การทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากการโอนเคร่ืองหมายการค้า
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า การอนุญา ตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าไม่ได้
ก่อให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินแก่ผู้รับอนุญาต หากเป็นแต่เพียงการที่เจ้าของเคร่ืองหมายยินยอมให้
ผู้รับอนุญาตใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เจ้าของยังมีสิทธิเด็ดขาดใน
เคร่ืองหมายการค้านั้นอยู่ สัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิเพียงทําให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้เคร่ืองหมาย
การค้าได้โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ 
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  สัญญาโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอาจกระทําในลักษณะสิ้นเชิงหรือแต่เพียง
บางส่วนก็ได้ รวมทั้งอาจเป็นการโอนเคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าบางประเภท หรือเป็นการโอนให้
ใช้เคร่ืองหมายการค้าเฉพาะในพื้นที่บางพื้นที่ก็ได้ 
  ความตกลงทริปส์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้อํานาจประเทศสมาชิกกําหนดเงื่อนไขควบคุม
การทําสัญญาโอนเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายของบางประเทศมีบทบัญญัติห้ามการโอนสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าโดยมิได้มีการโอนกิจการที่ใช้เคร่ืองหมายการค้ าไปด้วย แต่บางประเทศกลับ
ยินยอมให้มีการโอนกันได้โดยการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบาง
ประการที่กฎหมายได้กําหนดไว้ (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2545, หน้า 300-306)  

 2. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid)  
 ข้อตกลงมาดริดก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1891 เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าของหลาย  ๆ ประเทศที่จะร่วมใช้ระบบเดียวกัน  (Marise Cremona, 2006, page 151) การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศตามระบบมาดริดประกอบด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
ระหว่างประเทศตามข้อตกลง มาดริด  (Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks หรือ Madrid Agreement) และ/หรือการจดทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่าง
ประเทศตามพิธีสารมาดริด  (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks หรือ Madrid Protocol) ระบบการจดทะเบียนดังกล่าว ทําให้
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนไปยังประเทศอ่ืน  ๆ อีกในภายหลังด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  
โดยทะเบียนเคร่ืองหมายดังกล่าวให้ความคุ้มครองเสมือนหน่ึงเป็นทะเบียนที่ได้รับตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น  ๆ นอกจากนั้นผู้ประกอบการยัง สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
หรือต่ออายุทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วเช่นกัน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ ซึ่งที่กล่าวมาโดยย่อนี้คือวัตถุประสงค์หลักของระบบมาดริด 
 ระบบการจดทะเบียนดังกล่าวมีมานานกว่าร้อยปีแล้ว  ในตอนแรกมีเพียงข้ อตกลงมาดริด
ซึ่งไม่เป็นที่นิยม  เน่ืองจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
เท่าไร ต่อมาจึงได้เกิดพิธีสารมาดริดซึ่งผ่อนคลายหลักเกณฑ์และวิธีการบางประการจนทําให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายมากขึ้น  จึงมีประเทศต่าง  ๆ เข้าเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ซึ่งระบบการจดทะเบียนดังกล่าวบริหารโดยสํานักงานทะเบียน
ระหว่างประเทศ  (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  (World 
Intellectual Property Organization: WIPO)  
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  2.1 ข้อตกลงมาดริด 
  ข้อตกลงมาดริดมีการลงนามเมื่อวันที่  14 เมษายน ค.ศ.1891 และมีผลบังคับเมื่อวันที่  
15 กรกฎาคม .ศ. 1892 ข้อตกลงดังกล่าวมีการแก้ไขที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่  14 ธันวาคม ค.ศ.1900 
ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่  2 มิถุนายน  ค.ศ.1911  ที่กรุงเฮกเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน  .ศ. 1925  ที่กรุง
ลอนดอนเมื่อวันที่  2 มิถุนายน  ค.ศ.1934 ที่กรุงนีซ  (Nice) เมื่อวันที่  15 มิถุนายน  ค.ศ.1957 และที่
กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  ค.ศ.1967 และมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่  2 ตุลาคม 
ค.ศ.1979 การแก้ไขเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1979 มีผลบังคับเมื่อวันที ่23 ตุลาคม ค.ศ.1983 
  2.2พิธีสารมาดริด 
  พิธีสารมาดริดมีการลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.1989 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม ค.ศ.1995 และมีการเร่ิมดําเนินการตามพิธีสารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1996 
  2.3 การเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด 
  ประเทศที่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด  (Madrid 
Agreement or Madrid Protocol) หรือทั้งสองสนธิสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของอนุสัญญา
กรุงปรารีส  (Paris Convention) เสียก่อน นอกจากนั้นองค์การระหว่างรัฐก็สามารถเข้า เป็นสมาชิก
ของพิธีสารมาดริดได้ (แต่จะเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดมิได้) หากเข้าหลักเกณฑ์  
  (1) ประเทศใดประเทศหนึ่งในองค์การระหว่างรัฐดังกล่าวเป็นสมาชิกของ อนุสัญญา
กรุงปารีส และ 
  (2) องค์การระหว่างรัฐดังกล่าวมีสํานักงานทะเบียนในภูมิภาคขององค์การระหว่างรัฐ
นัน้เพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายโดยมีผลครอบคลุมถึงประเทศต่าง  ๆ ทั้งหมดที่เป็น
สมาชิกขององค์การระหว่างรัฐดังกล่าว  ในปัจจุบันยังไม่มีองค์การระหว่างรัฐเช่นว่านี้เข้าเป็น
สมาชิกของพิธีสารมาดริด  แต่เป็นที่คาดหมายว่าประชาคมยุโรป  (European Community) อาจเข้า
เป็นสม าชิกของพิธีสารมาดริดในไม่ช้านี้  สมาชิกภาพจะเร่ิมมีผลภายหลังที่เข้าเป็นสมาชิกแล้ว 3 
เดือน 
  สมาชิกของข้อตกลงมาดริดและสมาชิกของพิธีสารมาดริดประกอบกันเป็น “สหภาพ
มาดริด (Madrid Union) ” ซึ่งเป็นสหภาพพิเศษตามมาตรา 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส 
  สมาชิกของสหภาพมาดริดแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ 
   1) ประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น 
   2) ประเทศที่สมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น 
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   3) ประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด 
  อนึ่งสมาชิกของสหภาพมาดริดแต่ละประเทศเป็นสมาชิกของสมัชชาสห ภาพมาดริด
หน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของสมัชชาดังกล่าวคือการออกใช้หรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับ  ตลอดจนการ
กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายตามระบบมาดริด 
  สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดเท่านั้นอาจมีการขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายระหว่างประเทศโดยอ าศัยทะเบียนเคร่ืองหมายนั้นในประเทศต้นกําเนิด  (Country of 
Origin) โดยจะต้องระบุประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น (ยกเว้นประเทศต้นกําเนิด ) 
ในทางตรงข้าม  สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น  อาจมีการขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายระหว่างประเทศโดยอา ศัยคําขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเคร่ืองหมายนั้นในสํานักงาน
ทะเบียนต้นกําเนิด  (Office of Origin) โดยจะต้องระบุประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด
เท่านั้น (ยกเว้นประเทศซึ่งสํานักงานทะเบียนต้นกําเนิดตั้งอยู่ ) สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้ง
ข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริ ดอาจมีการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศโดยระบุ
ประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด หรือทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสาร
มาดริด (ยกเว้นประเทศซึ่งสํานักงานทะเบียนต้นกําเนิดตั้งอยู่)  
  ในกรณีที่สํานักงานทะเบียนต้นกําเนิดเป็นสํานักงานทะเบียนของประเท ศที่เป็น
สมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด และประเทศที่ระบุ เพื่อขอจดทะเบียน  
(Designated Countries) เป็นสมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริดเช่นเดียวกัน  คําขอจด
ทะเบียนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาฉบับใดในเร่ืองนี้มาตรา 9 ฉ ของพิธีสารมาดริด
บัญญัติให้อยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงมาดริด  แต่หากประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียนเป็นประเทศที่
เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น  คําขอจดทะเบียนดังกล่าว  จะอยู่ภายใต้บังคับพิธีสารมาดริด  
และหากประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น  คําขอจดทะเบียน
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงมาดริด  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ดํารงไว้ซึ่งข้อตกลง
มาดริด (Dafeguard Clause of Madrid Agreement) บทบัญญัติดังกล่าวนี้อาจยกเลิกหรือจํากัด
ขอบเขตโดยสมัชชาของสหภาพมาดริด (ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ) ภายหลังจากที่พิธี สารมาดริดมี
ผลใช้บังคับแล้ว  10 ปี (กล่าวคือภายหลังวันที่  1 ธันวาคม ค.ศ.2005) และจะมีการยกเลิกหรือจํากัด
ขอบเขตของบทบัญญัติดังกล่าวก่อนครบกําหนด 5 ปี นับแต่วันที่ส่ วนใหญ่ของประเทศที่เป็น
สมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดแล้วมิได้ 
  2.4 จํานวนประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพมาดริด 
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  สมาชิกของสหภาพมาดริดประกอบด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด
และประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด จนถึงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2003 สมาชิกของสหภาพ
มาดริดมีทั้งสิ้น 71 ประเทศ  ประกอบด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริ ดเท่านั้น 14 
ประเทศ ประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น 19 ประเทศ และประเทศที่เป็นสมาชิกของ
ทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด  38 ประเทศ ดังนั้น  ในจํานวน 71 ประเทศที่เป็นสมาชิกของ
สหภาพมาดริด  จึงมีประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด 52 ประเทศ  และประเท ศที่เป็น
สมาชิกของพิธีสารมาดริด 57 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต้) เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มล่าสุดของ
พิธีสารมาดริดซึ่งจะเร่ิมมีผลผูกพันวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2003 
  เบลเยียม  ลักเซมเบิร์ก  และเนเธอร์แลนด์  หรือที่เรียกว่า  “กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ” ถือ
เป็นประเทศเดียวเท่ านั้น ซึ่งข้อตกลงมาดริดมีผลบังคับตั้งแต่  1 มกราคม  ค.ศ.1971  และพิธีสาร
มาดริดมีผลบังคับ ตั้งแต่ 1 เมษายน ค.ศ.1998 
  อนึ่งแม้สาธารณรัฐประชาชน จีนจะเป็นสมาชิกของสหภาพมาดริดและผูกพันทั้งตาม
ข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด  ในปัจจุบันข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริดไม่ มีผลบังคับ
รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของ สาธารณรัฐประชาชน จีน เพราะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมิได้แสดงเจตนาให้รวมถึงอาณาเขตดังกล่าวทั้งสองด้วย 
  เยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก รวมเป็นประเทศเดียวกันต้ังแต่  3 ตุลาคม  
1976 ได้สิ้นสภาพลงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1991 ดังนั้นสาธารณรัฐทั้ง 15 แห่งซึ่งประกอบกัน
เป็นสหภาพโซเวียต จึงกลายเป็นรัฐอิสระในปัจจุบันสหพันธ์รัสเซียยังคงดํารงสมาชิกภาพของ
สหภาพมาดริดต้ังแต่วันที่  25 ธันวาคม  ค.ศ.1991  เป็นต้นมา  ดังนั้นทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่าง
ประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าวและครอบคลุมถึงสหภาพโซเวียต  จึงยังคงมีผลบังคับในสหพันธ์
รัสเซียในปัจจุบัน  ส่วนสาธารณรัฐอ่ืน  ๆ ซึ่งกลายเป็นรัฐอิสระอีก 14 ประเทศ กล่าวคือ  อาร์เมเนีย  
อาเซอร์ไบจัน  เบลารุส  เอสโตเนีย  จอร์เจีย  คาซัคสถาน  เคอร์จิสถาน  ก็เป็นสมาชิกของสหภาพ
มาดริดเช่นเดียวกัน  บางป ระเทศก็เป็นสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดโดยการเข้าเป็นสมาชิกตาม
กระบวนการในภายหลัง  เช่น อาเซอร์ไบจัน  และ ลัตเวีย  หรือโดยการแสดงเจตนาให้ข้อตกลง
มาดริดมีผลบังคับกับประเทศของตนต่อไปตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  ค.ศ.1991  เช่น  อาร์เมเนีย  
เบลารุส คาซัคสถาน เคอร์จิสถาน มอลโดวา ทาจิกิสถาน ยูเคน และ อุซเบกิสถาน ส่วนบางประเทศ
ก็ไม่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเลยเช่น  เอสโตเนีย  จอร์เจีย ลิทัวเนีย และเติร์กเมนิสถาน  ส่วน
บางประเทศก็เข้าเป็นสมาชิกของพิธีการมาดริด  ในเวลาต่อมาเช่น อาร์เมเนีย  เอสโตเนีย  ลัตเวีย  
ลิทัวเนีย มอลโดวา เติร์กเมนิสถานและยูเครน 
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  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1993 เชคโกสโลวเกียได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศอิสระ 
กล่าวคือ สาธารณรัฐเชค และสโลวเกีย ทั้งสองประเทศใหม่นี้ได้แสดงเจตนาให้ข้อตกลงมาดริดซึ่ง
เชคโกสโลว เกียเป็นสมาชิกอยู่แต่เดิมมีผลบังคับใช้กับประเทศของตนต้ังแต่วันที่  1 มกราคม ค.ศ.
1993 ทั้งสองประเทศนี้ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดด้วย 
  ยูโกสลาเวียแต่เดิมประกอบด้วยสาธารณรัฐ 6 แห่ง  กล่าวคือ  เซอร์เบีย  โครเอเชีย  
สโลวีเนีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา  มาซิโดเนีย  และมอนเตนิโก  รวมทั้งเขตปกครองตนเองอีก 2 
แห่ง คือ โคโซโวและวอชโว ดีนา ใน ค.ศ.1991 โครเอเชีย  สโลวีเนีย  บอสเนีย  และ เฮอร์เซโกวีนา  
และมาซิโดเนีย  ได้แยกตัวออกเป็นประเทศอิสระ  และทั้ง 4 ประเทศได้แสดงเจตนาให้ข้อตกลง
มาดริดซึ่งยูโกสลาเวียเป็นสมาชิกอยู่แต่เดิม  มีผลบังคับกับประเทศของตน  และสโลวีเนีย  และ
มาซิโดเนียได้เข้าเป็นสมาชิกขอ งพิธีสารมาดริดในเวลาต่อมา  ส่วนยูโกสลาเวีย  ซึ่งปัจจุบันรวมถึง
เซอร์เบีย มอนเตนิโก และเขตปกครองตนเองแต่เดิมคือ  โคโซโว และ วอชโวดีนา  เป็นสมาชิกของ
ข้อตกลงมาดริด  ตั้งแต่วันที่  27 เมษายน  ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นวันที่ก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่และเข้าเป็น
สมาชิกของพิธีสารมาดริดในเวลาต่อมา 
  2.5 ผลของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศ 
  เคร่ืองหมายที่จดทะเบียนระหว่างประเทศตามระบบมาดริดได้รับความคุ้มครองนับแต่
วันจดทะเบียนเหมือนกับเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนโดยตรงต่อสํานักงานทะเบียนของประเทศที่ระบุ
เพื่อขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนระหว่ างประเทศ ทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศจึงมี
ผลเท่ากับทะเบียนหลาย  ๆ ทะเบียนในประเทศต่าง  ๆ ตามที่ระบุในคําขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 3 ทวิ บัญญัติว่า 
  (1) Any contracting country may, at any time, notify the Director General of the 
Organization (hereinafter designated as “the Director General”) in writing that the 
protectionresulting from the international registration shall extend to that country only at the 
expressrequest of the proprietor of the mark. 
  (2) Such notification shall not take effect until six months after the date of the 
communication thereof by the Director General to the other contracting countries. 
  ข้อตกลงมาดริด ประเทศที่ระบุในทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศอาจแจ้งต่อ
ผู้อํานวยการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  (ในเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกหรือภายหลังก็ได้ ) 
ว่าทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งระบุประเทศของตนไว้จะมีผลบังคับต่อเมื่อเจ้าของเคร่ืองหมายที่จด
ทะเบียนนั้นได้มีคําร้องขอโดยชัดแจ้ง ขอรับความคุ้มครองไว้ หนังสือแจ้งดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อ
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พ้นกําหนด 6 เดือน หลังจากที่ผู้อํานวยการข ององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้แจ้งให้
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในทะเบียนระหว่างประเทศทราบ  (ปัจจุบันสมาชิกของข้อตกลงมาดริดทุก
ประเทศได้มีหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว) แต่ไม่มีบทบัญญัติเช่นว่านี้ในพิธีสารมาดริด 
  ทะเบียนระหว่างประเทศอาจถูกเพิกถอนในบ างประเทศที่ไ ด้รับจดทะเบียนไว้จาก
กฎหมายของประเทศนั้น  ๆ เช่น เพิกถอนโดยเหตุมิได้มีการใช้เป็นเวลาติดต่อกันตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ในทํานองเดียวกัน หากมีการละเมิดเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนระหว่างประเทศในประเทศใด 
เจ้าของทะเบียนก็สามารถดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้นเพื่อยุติการละเมิดได้ 
  2.6 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด 
  สิทธิในเคร่ืองหมายระหว่างประเทศอาจโอนกันได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน กล่าวคือ
อาจมีการโอนสําหรับประเทศทั้งหมดหรือบางประเทศตามที่ได้จดทะเบียนไว้และ /หรือสินค้าและ/
หรือบริการทั้งหมดหรือเพียงบางรายการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ การโอนทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าระหว่างประเทศจะกระทําได้ต่อเมื่อโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศได้ โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
  1) ในกรณีที่โอนทะเ บียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเทศที่ผูกพันตาม
ข้อตกลงมาดริดเท่านั้น ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริด หรือมิฉะนั้นก็จะต้อง
มีภูมิลําเนาในหรือมีสัญชาติของประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริดโดยไล่ตามลําดับ 
  2) ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศสําหรับประเทศที่ผูกพัน
ตามพิธีสารมาดริดเท่านั้น ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติหรือภูมิลําเนาหรือสถานประกอบ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามพิธีสารมาดริด 
  3) ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศสําหรับประเทศที่ผูกพัน
ทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด  ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังหรือมีภูมิลําเนาในหรือมีสัญชาติของประเทศที่ผูกพันตาม
ข้อตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริดหรือเป็นผู้ที่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริดหรือมิฉะนั้นก็มีภูมิลําเนาในประเทศ
นั้น หรือมิฉะนั้นก็มีสัญชาติของประเทศนั้น  (ไล่ตามลําดับ ) และในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่มีสัญ ชาติ
ของหรือมีภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการ อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง
ในประเทศที่ผูกพันตามพิธีสารมาดริด 
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  ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศให้แก่ผู้รับโอนหลายคน 
ผู้รับโอนทั้งหมดจะต้องเป็นผู้มี สิทธิที่จะยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองห มายระหว่างประเทศ ดังกล่าว
ข้างต้น 
  เอกสารสําหรับการจดทะเบียนโอนทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศ 
   (1) คําขอจดทะเบียนโอนตามแบบพิมพ์ MM5 ตามจํานวนที่กําหนดไว้โดยสํานักงาน
ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 
   (2) สัญญาโอน 
   (3) การชําระค่าธรรมเนียม 
  หากมีข้อบก พร่องเกี่ยวกับการ ขอจดทะเบียนโอนต้องแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 3 
เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานระหว่างประเทศ มิฉะนั้นถือว่าละทิ้งคําขอจดทะเบียนโอน 
ในกรณีนี้สํานักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะคืนค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 แม้การโอนทะเบียน
ดังกล่าวจะบันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศแล้วก็ตา ม สํานักงานทะเบียนของประเทศในสหภาพ
มาดริดที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาว่าการโอนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนมีผลบังคับหรือไม่ตาม
กฎหมายภายในของประเทศนั้ นก็ได้เช่น ในกรณีที่มีการโอนทะ เบียนสําหรับสินค้าและ / หรือ
บริการแต่เพียงบางส่วน ประเทศที่เกี่ยวข้องอาจปฏิเสธความสมบูรณ์ ของการโอนดังกล่าวก็ได้ใน
กรณีที่สินค้าและ/หรือบริการของผู้โอนคล้ายกับสินค้าและ/หรือบริการที่โอนให้แก่ผู้รับโอนจนอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดสินค้าและ/หรือบริการ 
  ในบางประเทศ การโอนทะเบียนเคร่ืองหมายจะกระทําได้ต่อเมื่อโอนพร้อ มกันกับ 
Goodwill ของเคร่ืองหมายดังกล่าว ในกรณีนี้ เพื่อให้การโอนมีผลบังคับสัญญาโอนจะต้องระบุไว้
เช่นน้ันด้วย 
  ข้อควรระมัดระวังในการโอนทะเบียน เคร่ืองหมายระหว่างประเทศภายใน 5 ปี ให้แก่
ผู้รับโอนซึ่งเป็นคนในบังคับของประเทศซึ่งแตกต่างกับประเทศของผู้โอน และทะเบี ยนรากฐาน
หรือคําขอรากฐานยังอยู่ในชื่อของผู้โอน ผู้รับโอนควรจะต้องขอให้ระบุในสัญญาโอนว่า ผู้โอนมี
หน้าที่ต้องรักษาทะเบียนรากฐานหรือคําขอรากฐานดังกล่าวในนามของตนไว้จนกว่าจะพ้นกําหนด 
5 ปี ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากหลักการ “Central Attack” กล่าวคือ หากทะเบียนรากฐานหรือคํา
ขอรากฐานสิ้นผลทะเบียนระหว่างประเทศที่รับโอนมาก็จะสิ้นผล ไปด้วย (บุญมา เตชะวณิช , 2547, 
หน้า 352-361)  
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 หลักการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายต่างประเทศ 

 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของต่างประเทศโดยส่วนใหญ่มีหลักการคุ้มครองเคร่ืองหมาย
การค้าที่คล้ายกันคือหากเป็นระบบการจดทะเบียนสิทธิจะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าที่ดีกว่า และบทบัญญัติในเร่ืองการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าโดยหลักแล้วจะ
บังคับให้ต้องจดทะเบียนการโอนสิทธิ เพื่อสร้างความเป็นระบบในการให้ความคุ้มครอง  

 1. ประเทศญ่ีปุ่น  
 ประเทศญ่ีปุ่นมีพัฒนาการด้านกฎหมายเคร่ืองหมายการค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าฉบับแรกได้มีขึ้นใน  พ.ศ.2442 ซึ่งประกาศใช้พร้อมกฎหมายสิทธิบัตร 
ต่อมาใน พ.ศ.2505 ได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยกฎหมาย Law No. 127 ซึ่งภายหลังได้มี
การปรับปรุงแก้ไขอีกหลายคร้ัง โดยได้มีการคุ้มครองเพิ่มเติมแก่เคร่ืองหมายบริการใน  พ.ศ.2534 
ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมาย Law No. 65 และต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าโดยแก้ไขคํา
นิยามของสิ่งที่สามารถเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเพิ่มเติมให้ความ
คุ้มครองแก่รูปร่าง รูปทรงของวัตถุให้สามารถรับความคุ้ม ครองในฐานะเคร่ืองหมายการค้า 
นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเร่ืองการต่ออายุสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2542 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นโดยกฎหมาย Law No. 220 ซึ่งถือ
เป็นการแก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของ 
Madrid Protocol โดยแก้ไขในเร่ืองเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ  
(วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล, 2546, หน้า 118)  
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 กฎหมายที่คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้ าของญ่ีปุ่นฉบับปัจจุบันคือ กฎหมายเคร่ืองหมาย
การค้า ค .ศ.1959 (Trademarks Law, 1959) ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้
การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ ค.ศ.1999 
  1.1 ประเภทเคร่ืองหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ค.ศ.1959 ของญ่ีปุ่นให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมาย 3 
ประเภท คือ  
  1) เคร่ืองหมายการค้า หมายความว่า ตัวอักษร รูปร่าง สัญลักษณ์ รูปร่างสามมิติ  
(Three-Dimensional Shapes) หรือหลายอย่างรวมกัน ใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการของบุคคล
หนึ่งแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน 
  2) เคร่ืองหมายร่วม หมายความว่า เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการโดย
สมาชิกของกลุ่มเดียวกัน เพื่อแสดงว่าแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ใช้โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม 
  3) เคร่ืองหมายปกป้อง  (Defensive Trade Mark) เน่ืองจากการ จดทะเบียน 
“เคร่ืองหมาย การค้า ” มีข้อจํากัดในแง่ที่ว่าจะคุ้มครองเฉพาะเคร่ืองหมายการค้าสําหรับสินค้าและ
บริการในกลุ่มที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยบุคคลอ่ืนสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกันได้ใน
กลุ่มสินค้าและบริการอ่ืนซึ่ งไม่ถือว่าเป็นการละเมิด ดังนั้น หากเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
เร่ิมมีชื่อเสียงแพร่หลายขึ้นมา อาจจะมีบุคคลอ่ืนที่ขายสินค้าและบริการในประเภทอื่นต้องการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายที่คล้ายกันได้ ซึ่งอาจทําให้ เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคถึงที่มาของสินค้าและ
อาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้ การ จดทะเบียนการปกป้องเคร่ืองหมายที่มี
ชื่อเสียงจะทําให้ผู้ยื่นขอรายอ่ืนในกลุ่มสินค้าและบริการอ่ืนไม่สามารถจดเคร่ืองหมายการค้าที่คล้าย
กับเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนปกป้องไว้ได้ 
  ทั้งนี้มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือในประเทศญี่ปุ่นไม่มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
รับรอง (Certification Mark) แต่อย่างใด 
  1.2 การได้มาซึ่งความคุ้มครองและสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนได้หาก
ไม่เหมือนหรือคล้ายกับผู้อ่ืน แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ ได้จด
ทะเบียนหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนี้ไม่ได้ และยังอาจจะถูกฟ้องร้องจากผู้อื่นที่ได้จด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้แล้ว เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสํานักสิทธิบัตรญ่ีปุ่นจะได้รับ
ความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้  โดย เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะใช้
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เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และสามารถทําสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้
เคร่ืองหมายการค้าของตนได้บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา 
  1.3 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
  ขั้นตอนการจดทะเบียนและการตรวจสอบเคร่ืองหมาย การค้าของประเทศญี่ปุ่นจะเร่ิม
จากเตรียมเอกสารประกอบคําขอให้ครบถ้วน และตรวจสอบเบื้องต้นจากทางอินเทอร์เน็ต  (สามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ) หรือตรวจสอบที่สํานักงานว่าเคร่ืองหมายที่ต้องการ
จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายอ่ืนที่มีการจดทะเบียนไ ว้ก่อนหรือไม่ และตรวจสอบ
ด้วยว่าสินค้าหรือบริการของตนต้องการจดทะเบียนในกลุ่มไหนบ้าง โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิก
ของความตกลง Nice จึงใช้การจัดกลุ่มตาม Nice International Classification System แล้วยื่นคําขอ
ต่อสํานักงาน 
  ข้อสังเกตต่อระบบญี่ปุ่น คือ ภายหลังจากการต รวจสอบเบื้องต้นแล้วจะเผยแพร่คํายื่น
ขอต่อสาธารณะด้วย  (Publication of Unexamined Application) ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นซึ่งจะ
เผยแพร่ในวารสารของสํานักงานหลังจากผ่านการตรวจสอบรอบเดียว 
   หลังจากยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นขอต้องรอการตรวจสอบเคร่ืองหมายจากนาย
ทะเบียน (Substantial Examination) โดยเกณฑ์การพิจารณาคือเคร่ืองหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่ง
เฉพาะและไม่เป็นเคร่ืองหมายที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การลงประกาศโฆษณาในวารสารของสํานักงาน  (Trademark  Gazette) และหากไม่มีผู้คัดค้าน 
สํานักสิทธิบัตรญ่ีปุ่นจึงจะออกใบรับรองให้ สําหรับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุ
ความคุ้มครอง 10 ปีและเมื่อครบกําหนดสามารถที่จะต่ออายุได้ 
  1.4 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่น 
  ในประเทศญี่ปุ่นการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าต้องบันทึกการโอนต่อสํานักง าน
สิทธิบัตร โดยประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
   1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้โอน 
   2) หนังสือมอบอํานาจจากผู้รับโอน 
   3) ต้นฉบับหนังสือสัญญาโอน 
   4) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้โอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค 
   5) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้รับโอน รับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับ
ลิค (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน,์ 2551)  
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  กรณีที่เคร่ืองหมายการค้าใช้กับสินค้าหรืบริการที่ระบุไว้ตั้งแต่ 2 สินค้าหรือบริการขึ้น
ไปสามารถแยกโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในแต่ละสินค้าและบริการได้ 
  สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของรัฐ หน่ วยงานท้องถิ่น หรือตัวแทนของหน่วยงาน
ดังกล่ าวหรือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าขององค์การธุรกิจที่ไม่แสวงหากําไรเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ไม่สามารถโอนได้ แต่สิ ทธิในเคร่ืองหมายการค้าของกิจการ การประกอบการที่ไม่
แสวงหากําไรเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยหลักไม่สามารถโอนได้เว้นแต่จะโอนไปพร้อมกับกิจการ 
  การ ป้องกันความสับสนที่อาจเกิดจากการโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า  กรณี
เคร่ืองหมายการค้าใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือ คล้ายกันโดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิ
เคร่ืองหมายการค้าคนละคนกัน  หากเห็นว่าจะได้รับความเสียหายทางธุรกิจจากการใช้เคร่ืองหมา ย
การค้าของอีกฝ่าย ฝ่ายที่เห็นว่าจะได้รับความเสียหายนั้นมีสิทธิแสดงความประสงค์ให้เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าอีกฝ่ายทําลักษณะบ่งชี้เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างสินค้าและบริการ ของ
บุคคลอ่ืนกับ ของเจ้าของ เคร่ืองหมายการค้านั้น ได้ (Section 1 Trademark Right, Chepter IV 
Trademark Right, Trademark Act, 1959)  

 2. สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
 กฎหมายที่คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของ สาธารณรัฐ ฝร่ังเศส คือ ประมวลกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ใน ค.ศ.1992 (Law No.92-597 on Intellectual Property Code) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้  การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ  ค.ศ.2002 โดยกฎหมาย
ฉบับนี้จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภท ส่วนที่เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้า คือมาตรา 
L711-1 ถึง L717-7 กฎหมายอีกฉบับที่คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า คือกฤษฎีกาว่าด้วยเคร่ืองหมาย
การค้าและเครื่องหมาย บริการ ค.ศ.1992 (Decree on Trademark and Service Marks) ซึ่งได้รับการ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุดเมื่อ ค.ศ.1996 
  2.1 ประเภทเคร่ืองหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
  ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2002 ให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมาย 3 
ประเภท คือ  
  1) เคร่ืองหมายการค้า และบริการ หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้จําแนกสินค้าและ
บริการของกิจการหน่ึงออกจากสินค้าและบริการจากกิจการอ่ืนโดยสัญลักษณ์ที่สามารถนํามาเป็น
เคร่ืองหมายการค้าได้คือ ชื่อต่าง  ๆ ในทุกรูปแบบ  (Denominations) สัญลักษณ์ทางเสียง  (Audible 
Signs) และรูปร่างต่าง  ๆ (Figurative Signs) ประเทศฝร่ังเศสไม่ได้แยกคําจํากัดความเคร่ืองหมาย
การค้า และเครื่องหมายบริการอย่างในกรณีประเทศไทย 
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  2) เคร่ืองหมายร่วม หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้โดยบุคคลใด  ๆ ที่ได้รับการยินยอม
จากเจ้าของให้ใช้สัญลักษณ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ ร่วมโดยสมาชิกใน
กลุ่มเดียวกัน 
  3) เคร่ืองหมายรับรอง หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้รับรองสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับ
แหล่งกําเนิด คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด 
  ทั้งนี้ เคร่ืองหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป  (Well-known Marks) ได้รับความ
คุ้มครองเช่นกันโดยกฎหมายห้ามมิให้รับจดทะเบียน 
  2.2 การได้มาซึ่งความคุ้มครองและสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
  เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสํานักทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส  (Institut 
National de la Propriété Industrielle หรือ INPI) จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย เจ้าของ
เคร่ืองห มายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และ
สามารถทําสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายของตนได้ บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบ 
เคร่ืองหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา 
  2.3 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
  ขั้นตอนการจดทะเบียนและ การตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้า เร่ิมจากยื่นคําขอไปที่
สํานักทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบว่าเอกสารที่จําเป็นครบถ้วนหรือไม่ 
ตลอดจนตรวจสอบว่าเคร่ืองหมายการค้ามีลักษณะเฉพาะและเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายของ
ผู้อ่ืนหรือไม่ นอกจากนี้เคร่ืองหมายที่จะได้รั บการจดทะเบียนต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคมเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงประกาศโฆษณาในประกาศ
ของสํานักงาน (Office Bulletin) โดยภายใน 2 เดือนหากไม่มีผู้คัดค้านสํานักทรัพย์ สินทางปัญญาจึง
จะออกใบรับรองให้ สําหรับเคร่ืองหมายการค้ าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และ
เมื่อครบกําหนดจะสามารถที่ต่ออายุได้คราวละ 10 ป ี
  2.4 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  การจดแจ้งการโอนสิทธิเป็นสิ่งบังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการโต้แย้งสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตามการ ไม่ดําเนินการจดแจ้งการโอนสิทธิไม่กระทบต่อความ
สมบูรณ์ของการโอนสิทธิดังกล่าว 
  ผู้ยื่นคําขอจดแจ้งการโอนสิทธิต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) สําเนาหนังสือการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า หากสําเนาหนังสือการโอนสิทธิ
เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาฝร่ังเศสต้องนําส่งคําแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสด้วย 
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  2) กรณีที่ตัวแทนของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิเป็นผู้ยื่นจดแจ้งการโอนสิทธิ ให้
ยื่นหนังสือมอบอํานาจที่ลงลายมือชื่อโดยตัวแทนทางกฎหมายของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอน 

 3. สาธารณรัฐเกาหล ี
 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Mark Law 1949 
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่เข้าเป็นภาคีได้แก่ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (World 
Intellectual Property Organization: WIPO) มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ.2522 (1 March 1979), 
International Convention ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2426 (1883) และ Signatory to The Madrid 
Protocol 
 ระบบการจดทะเบียนโดยเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับก ารคุ้มครองภายในสาธารณรัฐ
เกาหลี ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เกาหลีอาศัยหลักผู้ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า  (First-To-File-Rule) 
การคัดค้านคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดจะต้องดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน 
นับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนนั้น  เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคําคัดค้านแล้ว ผู้ขอจด
ทะเบียนจะต้องยื่นคําโต้แย้งต่อคําคัดค้านดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียน
ละทิ้งคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นผลของคําวินิ จฉัยคําคัดค้านของนายทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าถือเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ 
 กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิเสธรับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า  การปฏิเสธรับจดรายการสินค้าเพิ่มเติม  การปฏิเสธคําขอต่ออายุการจดทะเบียน 
หรือการปฏิเสธรับจด ทะเบียนการจําแนกจําพวกรายการสินค้าใหม่  (Goods Reclassification) 
สามารถยื่นฟ้องศาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคําวินิจฉัยดังกล่าว 
  3.1 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า  
  ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายร่วม แล ะตราธุรกิจ 
โดยทั่วไปแล้ว เคร่ืองหมาย หมายถึง สัญลักษณ์ ภาพประดิษฐ์ ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปร่างรูปทรงสา ม
มิติ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน รวมถึงกลุ่มของสีซึ่งแสดงร่วมกับ
เคร่ืองหมาย 
  1) เคร่ืองหมายการค้า หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรื อที่จะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างกับ
สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 
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  2) เคร่ืองหมายบริการ หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือที่จะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายบริการน้ันแตกต่าง
กับบริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน 
  3) เคร่ืองหมายร่วม หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทหรือองค์กรเดียว กัน ซึ่งมีธุรกิจอย่างเดียวกันและมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในทางธุรกิจดังกล่าว และอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน  
  4) ตราธุรกิจ หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบุคคลผู้ซึ่งประกอบธุรกิจชนิดที่ไม่หากําไร (Nonprofit Business)    
  3.2 สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 
  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้
เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศเกาหลีใต้ 
  3.3 การต่ออายุการคุ้มครองสิทธิ 
  สามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยสามารถยื่นคําขอต่ออายุได้ภายในหนึ่งปีก่อนวัน
หมดอายุ กรณีที่ไม่ได้ต่ออายุภายในกําหนด สามารถยื่นคําขอต่ออายุภายใน 6 เดือนหลังวันหมดอายุ
ดังกล่าว 
  3.4 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในสาธารณรัฐเกาหลี 
  การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าสามารถทําได้โดยต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าวต่อ
สํานักงานเคร่ืองหมายการค้า  หากมิได้มีการจดทะเบียนการโอนจะไม่สาม ารถใช้ยันต่อสิทธิของ
บุคคลภายนอกได้ ยกเว้นในกรณีการสืบสิทธิทางมรดก 
  การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเพียงบา งรายการสินค้า สามารถกระทําได้  และใน
กรณีนี้สินค้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันต้องมีการโอนไปพร้อมกันด้วย 
  กรณีการโอนทางมรดกหรือการสืบสิทธิทางมรดก ผู้สืบสิทธิหรือทายาทต้องแจ้งการ
สืบสิทธิดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา แห่งเกาหลี  (Commissioner of 
Korean Intellectual Property Office) ทันที 
  ในกรณีที่มีเจ้าข องสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย หรือการเป็น
เจ้าของร่วมในเคร่ืองหมายการค้า  (Joint Owner) การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าในส่วนของ
เจ้าของร่วมคนหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมคนอ่ืนด้วย 
  การโอนสัญลักษณ์ทางธุรกิจหรือตราธุรกิจไม่สามารถทํา ได้ เว้นแต่จะทําการโอน
พร้อมธุรกิจนั้นด้วย 
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  เคร่ืองหมายร่วม  (Collective Mark) ไม่สามารถโอนสิทธิ  เว้นแต่เป็นการควบรวม
กิจการ (Mergers of Legal Entities) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสํานักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งเกาหลี แล้วเท่านั้น  (Article 12, Chapter II Requirements for Trademark Registration 
and Trademark Applications, Trade Mark Act 1949)  

 4. เครือรัฐออสเตรเลีย  
 ออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม  Commonwealth กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ในเคร่ืองหมายการค้า จึงมีที่มาจากสหราชอาณาจักร เป็นหลัก เร่ิมต้นมีพัฒนาการเมื่อ 400 ปี ที่ผ่าน
มาที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  ทั้งในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองสิทธิเคร่ืองหมายการค้าได้วิวัฒนาการโดยเร่ิมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วได้แก่  ความมี
ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองหมาย Hallmark on Preciousmetals, Cattle Brands ฝูงปศุสัตว์ เคร่ืองหมาย
ของชิ้นงาน เช่น เคร่ืองถ้วยชามตราประจําตระกูล เป็นต้น โดยเคร่ืองหมายดังกล่าวจะทําหน้าที่บ่งชี้
แสดงถึงความแตกต่างและความมีลักษณะเฉพาะของตน  ปรัชญาแนวคิดของการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจะมีลักษณะของการปกป้องสิทธิโดยถือตามระบอบทุนนิยม เช่นเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลักการทั่วไปประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยต่างมีหลักการ
คุ้มครองสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าในลักษณะเดียวกัน  โดยที่ทั้งออสเตรเลียและไทยต่างเป็นภาคี
สมาชิกในองค์การค้าโลกเป็นภาคีสมาชิกระดับนานาชาติใน 
 The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)  
 The Berne Convention for the Protection of Literary & Artistic Works (1886) และ 
 The TRIPS Agreement (1994)  
 ในระดับทวิภาคีออสเตรเลียได้ทําสัญญา  Bilaterals ระหว่างออสเตรเลียและประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่ อปี 2004 (AUSFTA) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลียจึงต้องอนุวัตร
ตามมาตรฐานขั้นต่ําของข้อตกลงของทั้งสองประเทศ  สําหรับประเทศไทยก็ได้เป็นภาคี  Bilaterals 
ระหว่างประเทศไทย Australia–USA, Free Trade Agreement 2004 
  4.1 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของเครือรัฐออสเตรเลีย 
  เครือรัฐ ออสเตรเลียเป็นป ระเทศหนึ่งที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law) 
ดังนั้นหลักผู้พิพากษาเป็นผู้สร้างกฎหมาย (Judge made Law) จึงเป็นสิ่งสําคัญ แต่เน่ืองจากกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าในบางเร่ืองไม่มีอยู่ในคอมมอนลอว์  แต่เป็นหลักในสนธิสัญญา  ข้อตกลง หรือ
พิธีสารแล้วแต่กรณี  ที่ออสเตรเลียเป็นภาคีสมาชิกอยู่ดังที่กล่าวมาแล้ว  จึงมีการออกกฎหมายโดย
รัฐสภา เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไป  กฎหมายชนิดน้ีเรียกว่า  พระราชบัญญัติ (Act) หรือบทบัญญัติ  
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(Statue) ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความเป็นสากลมากขึ้น  สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศดังที่ว่าด้วยเหตุน้ี กฎหมายของออสเตรเลียเกี่ยวกับเร่ืองนี้  จึงไม่ต่างจากประเทศอื่น
มากนัก 
  4.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้ามี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1) กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กําหนดสิทธิต่าง ๆ ตามแนวคิดกี่ยวกับ
กฎหมายจารีตประเพณีเกี่ยวกับเร่ืองเคร่ืองหมายการค้า 
   2) Trade Marks Act 1995 เป็นเร่ืองของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน  (Registered 
Trade Marks) การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
   3) Trade Practices Act 1974 เป็นเร่ืองของการลวงขาย  (Passing off) และการทํา
ให้ประชาชนหลงผิดในสินค้าหรือแหล่งกําเนิด (Misleading Conduct)  
  4.3 เคร่ืองหมายการค้ามี 2 ประเภท ได้แก่ 
   1) เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trademarks) ได้รับการคุ้มครองโดย
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย (Via IP Australia)  
   2) เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบี ยน (Unregistered Trade Mark) หรือ
เคร่ืองหมายที่ใช้กันแพร่หลาย  (Well known Marks) ซึ่งไม่จําเป็นต้องจดทะเบียน  ได้รับความ
คุ้มครองตามสิทธิใน กฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law) โดยผ่านทางกรณีของการลวงขาย  
และกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายที่ใช้กันแพร่หลาย  (Common Law Rights via Passing Off and 
WellKnown Marks Law) ออสเตรเลียใช้คําเคร่ืองหมายการค้าว่า  Trademark หรือ Trade Mark หรือ
ใช้คําย่อว่าTMส่วนเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีเคร่ืองหมาย  R ในวงกลมหรือปรากฏ
ด้วย 
  4.4 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายกา รค้าของ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายร่วม  เคร่ืองหมายรับรองและ
เคร่ืองหมายที่จดทะเบียนไว้เพื่อป้องกันสิทธิ (Defensive Mark)  
  เคร่ืองหมายการค้า  หมายถึง  สัญลักษณ์  ที่ใช้ หรือที่มีเจตนาจะใช้เพื่อแยกความ
แตกต่างของสิน ค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการที่ใช้
ในทางการค้าของอีกบุคคลอ่ืน 
  สัญลักษณ์ (Sign) หมายถึง ตัวหนังสือ คํา ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์  ตรา 
หัวข้อ ฉลาก ตั๋ว บรรจุภัณฑ์  รูปร่าง สี เสียง กลิ่น หรือสิ่งเหล่านี้หลายอย่างรว มกันตามปกติ
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เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์จะต้องแสดงออกมาเป็นรูปร่าง  (Graphical Representation) นอกจากนี้
เสียง (Sound) กลิ่น (Smell) รส (Taste) สี (Colors) ก็สามารถนําไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้ 
  4.5 สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย 
  เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองจากการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค้า ค.ศ.1995 (Trade Marks Act 1995) การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในเครือรัฐ
ออสเตรเลียเป็นระบบผู้ยื่นคําขอก่อนมีสิทธิดีกว่า  (First to File System) ยกเว้นในกรณีมีการโต้ แย้ง
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนหรือกรณีใช้เป็นข้อต่อสู้ในเร่ืองการกระทําละเมิด 
  4.6 สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน  (Trade Marks Act, 1995 Section 
20)  
  1) เมื่อได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบีย น
เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้และให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นสําหรับสินค้าหรือ
บริการที่ได้จดทะเบียนไว้ 
  2) เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิได้รับการชดใช้ในกรณีที่มีการละเมิด
เคร่ืองหมายการค้า 
  3) สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ย่อมเกิดขึ้นนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า 
  4) หากมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจํากัดใด  ๆ สิทธิของ
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนย่อมถูกจํากัดภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจํากัดดังกล่าว 
  5) หากมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนาม ของเจ้าของเคร่ืองหมายค้าร่วมกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าทุกคนย่อมใช้สิทธิได้อย่างเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
  กล่าวโดยสรุป  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เคร่ืองหมาย
การค้านั้นอย่างเคร่ืองหมา ยการค้า  และมีสิทธิอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นอย่าง
เคร่ืองหมายการค้า  อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับการเยียวยาในกรณีเคร่ืองหมายการค้าของตนถูกกระทํา
ละเมิด 
  4.7 ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
  การใช้เคร่ืองหมายการค้าในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 
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   1. การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาต  โดยใช้กับสินค้าหรือบริการที่
เกี่ยวข้องภายใต้ความควบคุมของเจ้าของเคร่ืองหมาย  การควบคุมดังกล่าวอาจเป็นการควบคุม
คุณภาพหรือการควบคุมทางการเงินในการประกอบการค้าของผู้ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น 
   2. การใช้เคร่ืองหมายที่ไม่ใช่การใช้ในลักษณะเป็นเคร่ืองหมายการค้า 
   3. การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยเจ้าของหรือโดยผู้อื่นซึ่งได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของ 
   4. การใช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนโดยเจ้าของที่ต่างฝ่ายต่างได้รับจดทะเบียน
ในช่วงเวลาเดียวกัน 
  นอกจากนี้  เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิใช้
เคร่ืองหมายการค้าของตนในกรณีอ่ืนอีก คือ 
  1) การโอนสิทธิ การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้าต้องนําไปจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ ทั้งนี้ ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิควรดําเนินการจดทะเบียน
ในทันทีที่ได้มีการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอน
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเนื่องจากไม่มีการใช้เคร่ือ งหมายโดยเจ้าของเคร่ืองหมายผู้จดทะเบียน  
และเพื่อทําให้มั่นใจว่าผู้ได้รับโอนสิทธิจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนต่าง  ๆ จากสํานักทะเบียน  หากว่า
ได้มีการแจ้งเตือนเช่นว่านั้น 
  2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  กฎหมายไม่บังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือจดแจ้งการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ  แต่ผู้ขอสามารถดําเนินการจดแจ้งได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดแจ้งการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น สําเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยสําเนาดังกล่าวไม่ต้องมีการรับรองใด ๆ  
  3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนเคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืน  เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับจด ทะเบียนควร ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นในเครือรัฐ ออสเตรเลียสําหรับ
สินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน หากเจ้าของไม่ใช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว  ผู้มีส่วนได้
เสียอาจร้องขอให้มีการเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้านั้นโดยอาศัยเหตุที่ไม่ใช้เคร่ืองหมายการค้า  ด้วย
เหตุผลคือ ไม่มีการใช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในระหว่าง  3 ปี ก่อนการยื่นคําขอเพิกถอน
เคร่ืองหมายการค้า  ทั้งนี้การยื่นคําขอเพิกถอนนี้สามารถทําได้หลังจากครบกําหนดเวลา  5 ปี นับแต่
วันยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่จะทําการเพิกถอนเท่านั้น 
  4.8 สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน 
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  เจ้าของเคร่ืองหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการใช้เคร่ืองหมายทางการค้าจน
เคร่ืองหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law) เร่ืองการ
ลวงขาย (Passing-off) และภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า (Trade PracticesAct 1974)  
  แม้ว่าเคร่ืองหมายการค้าอาจได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีการจดทะเบียนตามที่ได้
กล่าวมา อย่างไรก็ตามเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าควรดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของ
ตน เพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  และเพื่อลดภาระกา รพิสูจน์ใน
เร่ืองดังกล่าว (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, ออนไลน์, 2554)  
  4.9 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในเครือรัฐออสเตรเลีย 
  การโอนเคร่ืองหมายการค้าเพียงบางส่วนคือโอนเฉพาะบางสินค้าหรือบริการสามารถ
ทําได้ แต่อาจมีข้อจํากัดการใช้ในพื้นที่เฉพาะ 
  การโอนเคร่ืองหมายการค้าอาจโอนไปพร้อมชื่อเสียงทางการค้า  (Goodwill) ของ
สินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ก็ได้ 
  การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้าต้องนําไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนโดยผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ  ทั้งนี้ ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการยื่นคํา ขอจดทะเบียน
การโอนสิทธิ อย่างไรก็ตาม  ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิควรดําเนินการจดทะเบียนในทันทีที่ได้มี
การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้าเนื่องจากไม่มีการใช้เคร่ืองหมายโดยเจ้าของเคร่ืองหมายผู้ จดทะเบียน และเพื่อทํา
ให้มั่นใจว่าผู้ได้รับโอนสิทธิจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนต่าง ๆ จากสํานักทะเบียน หากว่าได้มีการแจ้ง
เตือนเช่นว่านั้น (Part 10 Assignment and Transmission of Trade, Trade Marks Act, 1995)  
 
 
 
 5. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่พัฒนามาจากระบบคําพิพากษาของ
ศาลเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบคอม
มอนลอร์ โดยในช่วงแรกเป็นการให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในลักษณะของการลวงขาย
สินค้า ต่อมาสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะ ให้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าเป็น
กฎหมายของรัฐบาลกลาง จึงได้บัญญัติเคร่ืองหมายการค้าขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1870 แต่ก็ถูก
ศาลสูงพิพากษาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงยังไม่สามารถบังคับใช้กันได้ทุกรัฐคงใช้ได้เป็นบางรัฐ
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เท่านั้น จนกระทั่งในปี ค.ศ.1946 สภาคองเกรสได้ออกกฎหม ายเคร่ืองหมายการค้าของรัฐบาลกลาง
คือ Lanham Act โดยได้แบ่งระบบการจดทะเบียนและการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าเป็น 2 
ประเภท คือ ระบบทะเบียนหลักและระบบทะเบียนรอง 
  1) ระบบทะเบียนหลัก  (Principal Registration) กฎหมาย Lanham Act มาตรา 1052 
ได้ระบุคุณสมบัติเคร่ืองหมายการค้าซึ่งมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้มีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) เคร่ืองหมายการค้าต้องสามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอ่ืนได้ คือความมีลักษณะบ่ง
เฉพาะในตัวเอง 
    (2) เคร่ืองหมายการค้ าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ต้อง
ไม่เป็นชื่อธงหรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่ประกอบด้วยสิ่งที่
ผิดศีลธรรมอันดี หรือเป็นเคร่ืองหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะคุณสมบัติและ
แหล่งกําเนิดสินค้าและต้องไม่แสดงถึงหน้าที่การใช้งาน เป็นต้น 
    (3) เคร่ืองหมายการค้าต้องไม่ประกอบด้วยชื่อ ภาพถ่ายหรือลายมือชื่อ ซึ่งแสดง
ลักษณะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น 
    (4) เคร่ืองหมายการค้าต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วกับสํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือเหมือนคล้าย
กับชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกา 
  2) ระบบทะเบียนรอง  (Supplement Registration) เคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้แก่ เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเพี ยงพอที่จะได้รับการจด
ทะเบียนภายใต้ระบบทะเบียนหลักแต่เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เจ้าของได้ใช้มาจนเกิดลักษณะบ่ง
เฉพาะขึ้นโดยสามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งกําเนิดของสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมาย
สินค้าหนึ่งออกจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอื่น  ๆ ได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะ
โดยการใช้ เช่น เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าโดยตรง
ย่อมไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนหลักได้ แต่หากเคร่ืองหมายดังกล่าวมีการใช้
มาเป็นระยะเวลานานจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น ก็สามารถจดทะเบี ยนในระบบทะเบียนรองได้  
(วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล, 2546, หน้า 107-109) 
  ระบบการให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ
การจดทะเบียน ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนสําหรับแต่ละมลรัฐ  (State Registration) ซึ่งเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะแต่ในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น 
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และระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากลาง  (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่น
คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับสํานักเคร่ืองหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ  (United 
States Trademark and Patent Office) (Beth McKenna, 2001, p. 371) ซึ่งนอกจากจะได้รับการ
คุ้มครองในมลรัฐต่าง  ๆ ทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐฯ แล้วการคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดน
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ อเมริกัน ซามัว  เกาะกวม เขตคลองปานามา  เกาะเวอร์จินส์  เปอร์โตริโกและเกาะ
นอร์ทเทอร์นมาเรียนา  
  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของนายทะเบียน 
เคร่ืองหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
เคร่ืองหมายการค้าได้  (Trademark Trial and Appeal Board) โดยจะต้องยื่นคําอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีคําสั่ง หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เคร่ืองหมายการค้า  (Trademark Trial and Appeal Board) ก็
ย่อมมีสิทธิที่จะนําคดีไปสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ต่อไปได ้
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ (สุ-
รพล คงลาภ, ออนไลน์, 2554)  
  1) เกิดจากการใช้เคร่ืองหมายการค้า  (Actual Use) สิทธินี้เป็นสิทธิตามกฎหมายคอม
มอนลอร์ ดังนั้น เจ้าของเคร่ืองหมายไม่จําเป็นต้องจดทะเบียน เพราะได้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า
จากการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวอยู่แล้ว 
  2) สิทธิเกิดจากการจดทะเบียนในรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือหลายรัฐ เรียกว่า State 
Registration 
  3) สิทธิเกิดจากการจดทะเบียนที่สํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า แห่ง
สหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า Federal Registration แต่เคร่ืองหมาย การค้านั้นจะต้องใช้ในทางการค้า
ระหว่างหลายรัฐ (Interstate Commerce) 
 
 
  5.1 การโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าสามารถทําได้โดยโอนไปพร้อมกับ Goodwill ของ
ธุรกิจและธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองหมายการค้านั้น อ ย่างไรก็ตาม เจ้าของเคร่ืองหมายซึ่ง
ในขณะยื่นคําขอยังไม่ ได้มีการใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น  (Intent-to-use Application) จะโอน
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เคร่ืองหมายการค้านั้นได้ต่อเมื่อได้ยื่นคําแถลงแสดงการใช้เคร่ืองหมายการค้าแล้ว  (Statement of 
Use) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ผู้รับโอนได้รับโอนธุรกิจที่ยังดําเนินกิจการอยู่ไปด้วย 
  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าไม่ได้บังคับกําหนดให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการโอน
สิทธิในเคร่ืองหมายกับสํานักเคร่ืองหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ 
  การดําเนินการขอโอนจะต้องยื่นคําร้อง พร้อมสําเนารับรอง เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าว
จะได้รับการบันทึกไว้ที่สํานักเคร่ืองหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ  (United States Trademark 
and Patent Office) หากไม่ทําการจดทะเบียนโอนบันทึกไว้ภายใน 3 เดือนนับจากทําสัญญาโอน จะ
ไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนภายหลังได้ 
  ในกรณีที่ผู้รับ โอนไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเม ริกาหากประสงค์จะรับโอน
เคร่ืองหมายการค้าสามารถยื่นเอกสารต่อสํา นักเคร่ืองหมายการค้าและสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกาได้
โดยใช้ชื่อและที่อยู่ ของบุค คลที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้หรือเกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองหมายการค้านั้น และจะมีการส่งประกาศไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นเอกสารไว้ หากไม่สามรถติดต่อได้
หรือไม่มีบุคคลดังกล่าวที่สาม ารถอ้างได้ การโอนอาจดําเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับที่ทาง
สํานักงานเคร่ืองห มายการค้าและสิทธิบัตร แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เป็นการ
เฉพาะ (Article 10, Title I The Principle Register, Trademark Act of 1946)  


