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ข้อเท็จจริง
โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “V VALENTINO RUDY” ในสินค้าจำพวก 21 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว ในขณะที่จำเลยร่วมมีเครื่องหมายการค้า “V VALENTINO” ใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์ในจำพวกสินค้าเดียวกันคือจำพวก 21 แต่เป็นคนละชนิดของสินค้า ทั้งสองเครื่องหมายใช้ตัวอักษร “V” และคำว่า “Valentino” คล้ายกันมาก การเรียกขานก็ใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าได้
ข้อกฎหมาย
· มาตรา 13 ห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือสับสน
· มาตรา 27 ให้อำนาจนายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายที่คล้ายกันได้ หากเห็นว่าใช้มาด้วยความสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษ
· มาตรา 8 (10) ใช้ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับกรณีนี้
ดุลพินิจของศาล
ศาลวินิจฉัยว่า การพิจารณาความคล้ายของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณา "ภาพรวม" ของลักษณะเครื่องหมายทั้งสอง ไม่ใช่แยกส่วนดูเฉพาะบางองค์ประกอบ โดยคำว่า “VALENTINO” แม้จำเลยร่วมจะไม่ได้อ้างสิทธิเฉพาะในคำนั้น แต่ก็ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องหมาย
เมื่อเครื่องหมายทั้งสองมีตัวอักษรและเสียงเรียกขานคล้ายกัน และใช้กับสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน (คืออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน) แม้จะต่างชนิดกันก็ตาม จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน
การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับของจำเลยร่วมแล้ว หากจะพิจารณารับจดทะเบียนต่อ ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรา 27 เท่านั้น โดยดูว่าผู้ขอได้ใช้เครื่องหมายนั้นมาโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษหรือไม่ ไม่ใช่ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 8(10)
สรุปคำพิพากษา
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ “V VALENTINO RUDY” และของจำเลยร่วม “V VALENTINO” ถือว่ามีความคล้ายกันทั้งด้านภาพ ตัวอักษร และเสียงเรียกขาน และอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน จนอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนในแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงอยู่ในบังคับของมาตรา 13 และต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 27 ในการจดทะเบียน หากไม่มีหลักฐานแสดงการใช้โดยสุจริตหรือพฤติการณ์พิเศษ ศาลจึงวินิจฉัยให้ยึดถือความเห็นของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายของโจทก์คล้ายกับของจำเลยร่วม
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