
 

 

 
 
March 30, 2016  
 
Director General Nuntawan Sakuntanaga 
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road 
Nonthabuti, 11000 
VIA Fax: +66 2547 4646 
 
Re: AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act 
 
Dear Director General Nuntawan: 
 

The American Intellectual Property Law Association is pleased to provide comments on 
the above-referenced “Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act" (the 
“Summary”).  AIPLA has submitted the letter in the following ways: 

• Faxing the English and Thai translation to +66 2547 4646 
• Emailing the same document to the Director General Nuntawan at nuntawans@moc.go.th 
• Sending the same document by post mail to the following address: 

 
Director General Nuntawan Sakuntanaga 
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road 
Nonthabuti 11000 
VIA Fax: +66 2547 4646 

This AIPLA Cover Note includes the following documents as attachments: 

1. AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent Act English 
Version. 

2. Translation of AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent 
Act. 

3. Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website). 

 

 



 

 

 
 
March 30, 2016  
 
Director General Nuntawan Sakuntanaga 
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road 
Nonthabuti, 11000 
VIA Fax: +66 2547 4646 

Via email: nuntawans@moc.go.th 
 
Re: AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act 
 
Dear Director General Nuntawan: 
 

The American Intellectual Property Law Association (“AIPLA”) is pleased to provide 
comments on the above-referenced “Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act" 
(the “Summary”). 

AIPLA is a U.S.-based national bar association with approximately 14,000 members who 
are primarily lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the 
academic community. AIPLA members represent a diverse spectrum of individuals, companies, 
and institutions involved directly and indirectly in the practice of patent, trademark, copyright, 
unfair competition, and trade secret law, as well as other fields of law intellectual property. Our 
members represent both owners and users of intellectual property. Our mission includes helping 
establish and maintain fair and effective global laws and policies that stimulate and reward 
invention while balancing the public’s interest in healthy competition, reasonable costs, and 
basic fairness. 

AIPLA appreciates the opportunity to provide these high-level, preliminary comments in 
response to the Summary.  Additionally, AIPLA would welcome the opportunity to follow up 
with more detailed comments after draft language of the proposed amendments becomes 
available. 

The comments below follow the general outline of the Summary. AIPLA has not 
commented on every issue covered by the Summary, and our decision not to do so for any a 
particular provision should not be interpreted as agreement or acquiescence to the proposed 
changes.   

Please do not hesitate to contact us if you would like us to provide additional information 
on any issue discussed herein. We thank you in advance for your consideration. 

1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution 



Page 2 of 6 
 

AIPLA appreciates the intent of the proposed changes to address the current long periods 
of pendency for patent registration, and to ensure that the time to grant a patent complies with the 
time frame set by the Licensing Facilitation Act, which is 55 months.    

AIPLA urges that search and examination of patent applications should be completed 
with reasonable dispatch to obtain clarification of rights in a reasonable time period with every 
effort made to produce a search at the time of first publication, to begin examination no later than 
three years after filing, and to exert best efforts to complete examination no later than five years 
from the filing date of the patent application, absent a specific request by the applicant to defer.   

AIPLA urges that the 55 month time frame set by the Licensing Facilitation Act be taken 
as a maximum limit, and that a goal be set that is shorter than this limit.  A short patent pendency 
promotes transparency, strong patent rights and increased certainty for stakeholders. 

1.1 Novelty examination 
AIPLA supports substantive examination. A substantive examination is of high value to 

users, and the speed and cost can be controlled in a manner that is favorable to applicants.  

 
1.2 Examination procedures of patent applications 
- Formality examination 
AIPLA supports 18th month publication of patent applications, and thus supports 

shortening the time to publication through early inspection of required formal documents.   The 
Thai Patent Office's goal of reducing pendency makes it more important to have applications 
published early in the process. 

The Thai Licensing Facilitation Act B.E. 2558 requires that formal documents be 
submitted within a non-extendable 90 days from the Thai filing date.  AIPLA supports increasing 
flexibility at the formality examination stage in order to avoid Applicant’s loss of rights due to 
formalities.  More flexibility during the formality examination stage provides a more even 
playing field to all applicants including individual inventors, small businesses, and large 
corporations, be they domestic or foreign. 

 
- Pre-grant to post grant opposition 
First, AIPLA supports a strong initial substantive examination to ensure the grant of a 

valid, enforceable patent right.  A substantive examination is of high value to users and the 
public, the speed can be controlled in a manner that is favorable to the public interest, and cost 
can be controlled in a manner that is favorable to applicants.  Additionally, a strong substantive 
examination should eliminate or greatly reduce the need for post-grant opposition after issuance 
of the patent. 

To the extent that Thailand decides to implement a  post-grant opposition system, AIPLA 
recommends that such system 1) limit the length of time in which a patent may be subject to 
opposition, and 2) provide an opportunity for all interested parties to submit evidence, prior art, 
and briefs in support of their positions. 
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An unlimited opportunity for parties to request an opposition proceeding to invalidate a 
patent weakens the patent right and increases uncertainty.  Providing a limited time period to 
request an opposition promotes vigilance in parties monitoring their competitor's rights, while 
permitting interested parties to come forth with additional prior art to challenge the patent.  As an 
example, South Korea recently revised its Patent Act to provide for a cancellation system where 
any party may petition to cancel a patent within 6 months from the publication of the patent 
registration, a fixed period.  The new Korean cancellation system will become effective on 
March 1, 2017. 

Many civil law countries like Germany, Japan and Korea have inter partes proceedings 
within their respective patent offices to consider the validity of certain IPR known as nullity or 
invalidity actions. In these proceedings, both parties have an opportunity to submit evidence, 
prior art and briefs in support of their positions, and the patent office (as an administrative 
tribunal) will conduct hearings and then render a binding decision on validity. Any decision by 
the patent office (after appeal) is a final ruling that is binding on an infringement court (Civil 
Courts). Thailand should consider implementing a formal administrative process to handle 
questions of validity. 

Moreover, countries like the United States and South Korea have Declaratory Judgment 
and Confirmation of Scope actions, respectively, which are inter partes proceedings where an 
accused infringer can ask for a judgment on whether a product or process infringes an 
asserted/issued patent.   

 
- Observation by 3rd party 
 
AIPLA looks forward to receiving more information about amendments relating to 

Observation by 3rd Party before providing comments in this area. 

 
- Shorten the timeline for requesting substantive examination 
AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before 

providing comments in this area. 

 
- Voluntary filing of divisional applications 
AIPLA generally supports providing Applicants more options during prosecution, 

including the option to file divisional applications on a voluntary basis. 

 
1.3 Examination procedures of petty patent applications 
- Similar to number 1.2 but for petty patent process 
First, AIPLA appreciates the problems presented by poor quality and/or plagiarized petty 

patents/utility model registrations. In particular, AIPLA supports the Thai Patent Office's goal to 
provide improved examination of these applications to better protect the Thai public and the 
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international trading community.  In general, AIPLA supports changes that provide greater 
certainty for inventors and enterprises with respect to the validity of petty patent applications. 

For example, AIPLA would support an amendment to require the Thai Patent Office to 
examine petty patent applications for a lack of novelty.  This would include applications that 
were plagiarized or copied from prior art and repeated submission of applications having 
substantially identical content, and would serve as an effective check on plagiarized and/or low 
quality petty patent applications. AIPLA appreciates the difficulty of examining petty patent 
applications for obviousness, particularly in view of the use of simple registration systems in 
almost all other countries that have petty patent/utility model registration systems.   

AIPLA also would support a requirement that substantive examination be conducted for 
petty patents before the petty patent holder exercises its patent right against a third party.  To the 
extent that a petty patent does not undergo substantive examination, such petty patent should not 
be accorded a presumption of validity. 

 

1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling 
granted patents/ petty patents that have not paid annuities 

AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before 
providing comments in this area. 

 
1.5 Fees 
- Add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged) 
AIPLA generally supports adding reasonable fees for Applicants to request an extension 

of time, as long as the added fees reflect the additional work by the patent office.  When an 
Applicant takes more time to respond, a burden is placed on the patent office and on the 
examiner, and the patent office should be able to recoup for expended resources.  AIPLA would 
support using this additional money to hire more examiners in order to decrease pendency.   

 

- Increase filing fees by charging based on the numbers of claims 
AIPLA generally opposes a fee structure in which fees are based on the number of claims 

presented in an application, as such a fee structure imposes limits that may prejudice smaller 
inventors and companies.  Rather, AIPLA supports a fee structure similar to that used in other 
countries, in which a set fee is charged for an initial number of claims, and a surcharge is levied 
for applications containing a larger number of claims than the initial number.  This approach 
balances the need of Applicants to have freedom to claim the invention with the need of the 
patent office to recoup its resources expended in examining an unusually large number of claims. 

- Increase search fees  
AIPLA supports increasing search fees to provide reasonable coverage for its costs in 

examination applications.   

AIPLA recommends that the Thai Patent Office implement a safe harbor for Applicants 
in the event that the increased fees do not result in faster pendency by providing reasonable 
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patent term extensions in cases where the Patent Office exceeds certain timelines.  AIPLA 
believes that such a system of patent term extension would improve fairness to applicants and 
promote accountability of the Thai Patent Office.  

 

 

1.6 Miscellaneous 
- Amendment to Section 77 regarding a civil case in respect of the infringement of 

the rights of the owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or 
petty patent is a process for obtaining a product  

 AIPLA looks forward to receiving more information before providing comments in this 
area. 

2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement 
Concerning the International Registration of Industrial Designs 

AIPLA supports Thailand's accession to the Hague Agreement. 

 

3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the 
TRIPS Agreement (Doha Declaration) 

AIPLA opposes, in principle, state or territory legislation that would give the state or 
territory the right to grant a compulsory license to a patent to a third party to make, have made, 
use, sell or import a pharmaceutical patented product within the state or territory. Compulsory 
licensing runs contrary to basic patent theory. In the general case, the possibility of an 
involuntary compromise of a patentee’s intellectual property erodes incentives to invent and to 
invest in the development of new products and services. Inventors and investors would be unable 
to depend on exclusivity as a means to recoup investment costs. 

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS 
Agreement”) permits compulsory licensing by its member States as long as the license adheres to 
certain requirements. Article 30 of the TRIPS Agreement allows a Member State to “provide 
limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do 
not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not reasonably 
prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of 
third parties.” This provision allows a member state to deem certain uses of patented inventions 
as non-infringing. 

Compulsory licenses that are generally considered to be consistent with Article 31 of the 
TRIPS Agreement are those that are: (1) imposed to rectify violations of antitrust law; (2) 
imposed to rectify abuse of the patentee’s exclusive rights; (3) issued in the public interest to 
address environmental, public health, national security or economic development concerns by 
promoting third-party production of the patented products; (4) issued on behalf of owners of 
dependent patents; (5) imposed by governments to permit them and their contractors to make 
non-commercial public use of the patents without the consent of the rights holders; or (6) 
instituted to permit the exportation of pharmaceutical products to poor countries. 
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Under the TRIPS Agreement, a compulsory license is permissible if the proposed user 
has made reasonable efforts to obtain a license from the patent holder. Most importantly, under 
normal circumstances, the TRIPS Agreement requires that a patent holder shall receive 
compensation. Accordingly, a limitation that amounts to a compulsory license without 
compensation may actually run afoul of the TRIPS Agreement. 

Therefore, to the extent that Thailand adopts a compulsory licensing regime, any 
limitation on the enforcement of a patent right should not run afoul of the treaty obligations of 
Thailand.   

Conclusion 
Again, AIPLA appreciates the opportunity to provide these comments on the Summary of 

Proposed Amendments to the Thai Patent Act. We look forward to future opportunities to 
provide comments to any proposed amendments to the Thailand Patent Act.  Please contact us if 
you would like us to provide additional information on any issue discussed above. 

 

 

 

Sincerely, 

 

 
 

Denise W. DeFranco 
President 
American Intellectual Property Law Association 
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วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 (ร่าง) 

นางสาวปัจฉิมา ธนสนัติ 

อธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย 

44/100 ถ. นนทบรีุ 1, ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมือง, จงัหวดันนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

 

หัวข้อ: บทวิจารณ์ของ AIPLA 

ต่อข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึ่งถูกนําเสนอท่ีมีต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย 

 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวปัจฉิมา ธนสนัติ: 

 เน่ืองด้วยสมาคมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอเมริกา (“AIPLA”) 

มีความปรารถนาท่ีจะนําเสนอบทวิจารณ์ตอ่ 

“ข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึง่ถกูนําเสนอท่ีมีตอ่พระราชบญัญตัสิิทธิบตัรไทย” (ซึง่จะเรียกวา่ 

“บทสรุป”)  

 AIPLA เป็นสมาคมทนายความแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมริกาท่ีมีสมาชิกกวา่ 14000 

คนซึง่เป็นทนายความอิสระและปฏิบตัหิน้าท่ีตามหนว่ยงานเอกชน, ในให้บริการของภาครัฐ, และ 

ในสถานบนัการศกึษา สมาชิกของ AIPLA เป็นตวัแทนกลุม่ความหลากหลายของบคุคลตา่งๆ, 

บริษัท และสถาบนัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกบัการปฏิบตัวิานในด้านสิทธิบตัร, 

เคร่ืองหมายการค้า, ลิขสิทธ์ิ, การแขง่ขนัอนัไมเ่ป็นธรรม และ กฎหมายความลบัทางการค้า, 

พร้อมทัง้ในสาขาวิชาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

สมาชิกของเราเป็นตวัแทนทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือสิทธิและผู้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

ภาระกิจของเราได้รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือในการดํารงและรักษาความยตุธิรรม และ 

บงัคบัใช้กฎหมายและนโยบายทัว่โลกท่ีกระตุ้นและประกาศรางวลัตอ่การประดิษฐ์ในขณะท่ีรักษา

สมดลุตอ่ความสนใจของสาธารณชนในด้านการแขง่ขนัท่ีถกูต้อง, ต้นทนุราคาท่ีสมเหตสุมผล และ 

ความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐาน 

 AIPLA 

ได้ปรารถนาจะถือโอกาสในการนําเสนอบทวิจารณ์ขัน้พืน้ฐานในระดบัสงูเหลา่นีอ้นัสนองตอบตอ่ข้

อสรุปดงักลา่วข้างต้น นอกจากนี ้ AIPLA 
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ยงัยินดีตอ่โอกาสในการตดิตามผลตอ่บทวิจารณ์ลงในรายละเอียดเพิ่มเตมิภายหลงัจากท่ีร่างหนงั

สือการปรับปรุงแก้ไขซึง่ถกูนําเสนอดงักลา่วเป็นท่ีพร้อมจะเข้าถึงได้แล้ว  

 บทวิจารณ์ทางด้านลา่งเป็นไปตามเค้าร่างทัว่ไปของข้อสรุปดงักลา่ว AIPLA 

มิได้ให้คําวิจารณ์ตอ่ทกุประเดน็ท่ีข้อสรุปดงักลา่วนัน้ครอบคลมุถึง และ 

คําตดัสินของเราก็มิได้ถือเป็นข้อกําหนดเฉพาะท่ีไมค่วรจะได้รับการตีความเป็นความเห็นพ้อง หรือ 

การยอมรับตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีได้รับการนําเสนอไว้ 

 ขอความกรุณาติดตอ่เราหากทา่นมีความประสงค์จะนําเสนอข้อมลูเพิ่มเตมิตอ่ประเด็นใด

ประเดน็หนึง่ซึง่ได้อภิปรายไว้ ณ ท่ีนี ้ จงึได้โปรดพิจารณาและขอได้รับความขอบคณุไว้ลว่งหน้ามา 

ณ ท่ีนีด้้วย 

1. การแก้ไขปรับปรุงของพระราชบัญญัตเิพ่ือย่นย่อการดาํเนินการย่ืนคาํขอ 

 AIPLA 

มีความประทบัใจในเจตนารมณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีได้มีการนําเสนอขึน้มาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงระ

ยะเวลาในระหว่างขัน้การตรวจสอบท่ีใช้เวลานานซึง่เป็นอยูใ่นปัจจบุนัสําหรับการขอรับจดทะเบียน

สิทธิบตัร 

และแนใ่จวา่เวลาดงักลา่วจนได้รับการออกสิทธิบตัรนัน้สอดคล้องกบักรอบเวลาท่ีได้กําหนดขึน้โดย 

พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต ซึง่เป็นระยะเวลา 55 เดือน  

 AIPLA 

ประสงค์จะผลกัดนัการสืบค้นและการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตัรให้ควรดําเนินการเสร็จสิน้ด้วยก

ารดําเนินการท่ีสมเหตสุมผลเพ่ือให้ได้มาซึง่ความกระจา่งชดัของสิทธิในชว่งเวลาท่ีสมเหตสุมผลพร้

อมทัง้ทกุความพยายามในการกระทําให้มีการสืบค้นตัง้แตท่ี่มีการประกาศโฆษณาครัง้แรก 

เพ่ือเร่ิมต้นการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีหลงัจากการย่ืนคําขอ และ 

ให้มีความพยายามอยา่งดีท่ีสดุในการจะทําให้การตรวจสอบนัน้เสร็จสิน้โดยไมเ่กินห้าปีนบัจากวนั

ท่ีย่ืนคําขอรับสิทธิบตัร 

โดยไมจํ่าเป็นต้องมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจากผู้ขอรับสิทธิบตัรแตอ่ยา่งใด 

 AIPLA ยงัประสงค์จะผลกัดนัด้วยวา่ กรอบเวลา 55 

เดือนซึง่ถกูกําหนดไว้โดยพระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตให้ถือเป็

นระยะเวลากําหนดขัน้สงูสดุ และ 

เป้าหมายท่ีถกูกําหนดให้ว่าจะมีระยะเวลาท่ีสัน้ลงกวา่ระยะเวลากําหนดขัน้สงูสดุดงักล่าวนี ้

การตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตัรท่ีสัน้ลงจะชว่ยสนบัสนนุให้เกิดความโปร่งใส, 

สิทธิของสิทธิบตัรท่ีแข็งแรง และ ความชดัเจนสําหรับผู้ ถือสิทธิท่ีเพิ่มขึน้  

 1.1 การตรวจสอบความใหม่ 



3 

 AIPLA สนบัสนนุให้มีการตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคญั (substantive 

examination) การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสําคญัมีความสําคญัอยา่งมากตอ่ผู้ใช้งาน และ 

ความเร็วและต้นทนุก็สามารถท่ีจะถกูควบคมุได้ในลกัษณะท่ีเป็นท่ีพงึประสงค์ตอ่ผู้ขอรับสิทธิบตัร 

 1.2 กระบวนการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบัตร 

 - การตรวจสอบรูปแบบขัน้ต้น (Formality examination) 

 AIPLA ขอสนบัสนนุการประกาศโฆษณาในเดือนท่ี 18 ของคําขอรับสิทธิบตัร และ ดงันัน้ 

จงึขอสนบัสนนุให้มีการยน่ระยะเวลาในการประกาศโฆษณาตลอดจนการตรวจสอบเบือ้งต้นของเ

อกสารสําคญัตา่งๆ 

เป้าหมายของสํานกัสิทธิบตัรไทยในการลดคําขอตกค้างทําให้ประเดน็ดงักล่าวมีความสําคญัมากขึ ้

นในการท่ีจะทําให้มีคําขอรับสิทธิบตัรท่ีได้รับการประกาศโฆษณาเร็วขึน้ในกระบวนการขอรับสิทธิ

บตัร 

 พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของไทย ปี 2558 

นัน้กําหนดว่าเอกสารสําคญัจะต้องนําสง่ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัย่ืนคําขอรับสิทธิบตัรไทย 

โดยไมส่ามารถขยายระยะเวลาได้ AIPLA 

ขอสนบัสนนุให้มีการเพิ่มความยืดหยุน่ในขัน้ตอนการตรวจสอบรูปแบบขัน้ตอนเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงก

ารสญูเสียสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบตัรอนัเน่ืองมาจากประเดน็รูปแบบขัน้ตอนตา่งๆ 

ความยืดหยุ่นท่ีมากขึน้ในระหวา่งขัน้การตรวจสอบรูปแบบขัน้ต้นนัน้จะทําให้เกิดทางเลือกในการป

ฏิบตัท่ีิมากขึน้ตอ่ผู้ขอรับสิทธิบตัรทกุรายอนัรวมไปถึง ผู้ประดิษฐ์ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา, 

ภาคธุรกิจขนาดเล็ก, และ บรรษัทขนาดใหญ่ ทัง้ท่ีอยูภ่ายใน และ ตา่งประเทศ  

 - การคัดค้านก่อนได้รับสิทธิบัตรจนถงึหลังการออกสิทธิบัตร 

 ประการแรก AIPLA 

ขอสนบัสนนุการตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสําคญัชว่งต้นท่ีเข้มลวดเพ่ือให้แนใ่จว่าการออกสิท

ธิบตัรนัน้จะเป็นผล, อนัจะสามารถบงัคบัใช้สิทธิแหง่สิทธิบตัรได้ 

การตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคญัมีความสําคญัอยา่งมากตอ่ผู้ ใช้และสาธารณชน 

ซึง่ความรวดเร็วของการตรวจสอบนัน้สามารถถกูควบคมุได้ในลกัษณะท่ีเป็นท่ีพงึประสงค์ตอ่ความ

สนใจของสาธารณชน 

และต้นทนุราคาก็สามารถได้รับการควบคมุได้ในลกัษณะท่ีเป็นท่ีพงึประสงค์ตอ่ผู้ขอรับสิทธิบตัร 

นอกจากนัน้แล้ว การตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคญัท่ีเข้มงวดก็ควรทําให้ไมจํ่าเป็น 

หรือแทบจะไมมี่ความจําเป็นสําหรับการคดัค้านหลงัการออกสิทธิบตัรแล้ว 

 จนกวา่จะถึงระดบัท่ีประเทศไทยได้มีการตดัสินใจท่ีจะใช้ระบบการคดัค้านหลงัการออกสิ

ทธิบตัรแล้ว AIPLA ขอเสนอแนะวา่ระบบดงักลา่ว 1) 
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ได้จํากดัระยะเวลาซึง่สิทธิบตัรอาจถกูนําเข้าสูก่ระบวนการคดัค้านได้, และ 2) 

ทําให้มีโอกาสสําหรับทกุภาคสว่นท่ีมีสว่นได้เสียในการท่ีจะย่ืนหลกัฐาน, 

เอกสารวิทยาการก่อนหน้า และ ข้อสรุปตา่งๆ 

ในการสนบัสนนุสถานะของบคุคลผู้ เสนอข้อมลูดงักลา่ว  

 โอกาสท่ีมีไมจํ่ากดัสําหรับบคุคลตา่งๆ 

ในการขอคดัค้านจนถึงการเพิกถอนสิทธิบตัรทําให้สิทธิแหง่สิทธิบตัรมีความออ่นลง และ 

มีความไมช่ดัเจนแน่นอนเพิ่มขึน้ 

การให้ระยะเวลาท่ีจํากดัในการขอคดัค้านสนบัสนนุให้มีความตระหนกัแก่บคุคลตา่งๆ 

ท่ีทําการตรวจสอบสิทธิของคูแ่ขง่ของพวกเขาเอง 

ในขณะเดียวกนัก็ทําให้บคุคลผู้ มีสว่นได้เสียนัน้เตรียมเอกสารวิทยาการก่อนหน้าอ่ืนๆ 

มาเพ่ือการตอบโต้ตอ่สิทธิบตัรดงักลา่วด้วย ดงัตวัอยา่งหนึง่ก็คือ ในปัจจบุนั 

ประเทศเกาหลีใต้ได้ทบทวนพระราชบญัญตัสิิทธิบตัรเพ่ือทําให้มีระบบการเพิกถอนซึง่บคุคลใดก็ต

ามอาจย่ืนคําร้องขอเพิกถอนสิทธิบตัรได้ภายใน 6 เดือน 

นบัจากการประกาศโฆษณาการจดทะเบียนสิทธิบตัร, ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีแนน่อน 

ระบบการเพิกถอนของประเทศเกาหลีแบบใหมนี่จ้ะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ประเทศท่ีใช้กฎหมายแพง่หลายประเทศ เช่น เยอรมนันี, ญ่ีปุ่ น และ เกาหลี 

มีกระบวนการระหว่างคูพ่ิพาทภายในสํานกัสิทธิบตัรเพ่ือพิจารณาความสมบรูณ์ของสิทธิแหง่ทรัพ

ย์สินทางปัญญาบางประเภทในฐานะเป็นการฟ้องคดีการสิน้สภาพ หรือ 

ความไมส่มบรูณ์ของสิทธิบตัร ในการดําเนินการเหลา่นี ้ทัง้สองฝ่ายจะมีโอกาสในการย่ืนหลกัฐาน, 

เอกสารวิทยาการก่อนหน้า และ ข้อสรุปตา่งๆ ในการสนบัสนนุตอ่สถานะของฝ่ายนัน้ๆ และ 

สํานกัสิทธิบตัร (ในฐานะเป็นศาลชํานาญการพิเศษ) จะดําเนินการฟังคําร้อง และ 

จากนัน้จงึให้คําตดัสินผกูพนัตอ่สภาพความสมบรูณ์ของสิทธิบตัร (validity) คําตดัสินใดๆ ก็ตาม 

โดยสํานกัสิทธิบตัร (หลงัการอทุธรณ์) คือเป็นท่ีสิน้สดุท่ีผกูพนัตอ่ศาลวา่ด้วยการละเมิด (ศาลแพง่) 

ประเทศไทยจงึควรพิจารณาการใช้กระบวนการดําเนินการอยา่งมีแบบแผนในการจดัการกบัปัญห

าเก่ียวกบัความสมบรูณ์ของสิทธิบตัร 

 ย่ิงกวา่นัน้ ประเทศตา่งๆ เชน่ 

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ก็มีการฟ้องร้องตอ่คําตดัสินแสดงสิทธ์ิ และ 

การยืนยนัขอบเขตความคุ้มครอง ตามลําดบั 

ซึง่เป็นกระบวนการระหวา่งคูพ่ิพาทท่ีผู้ละเมิดซึง่ถกูกลา่วหาสามารถร้องขอให้มีการตดัสินวา่ผลิต

ภณัฑ์ หรือ กระบวนการนัน้ละเมิดสิทธิบตัรท่ีได้ถกูอ้างสิทธ์ิ/ท่ีได้ออกให้นัน้หรือไม ่

 - การเฝ้าระวังโดยบุคคลท่ีสาม  
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 AIPLA 

ได้เฝ้ารอท่ีจะได้รับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการแก้ไขปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องกบัการเฝ้าระวงัโดยบคุคลท่ี

สามก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเร่ืองดงักลา่ว  

 -การลดขอบเขตเวลาสาํหรับการร้องขอการตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคัญ 

 AIPLA 

ได้เฝ้ารอท่ีจะได้รับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการแก้ไขปรับปรุงดงักลา่วก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเร่ืองดั

งกลา่ว 

 - การย่ืนขอแยกคาํขอตามความประสงค์ 

 AIPLA ขอสนบัสนนุให้ผู้ขอรับสิทธิบตัรสามารถมีทางเลือกเพิ่มขึน้ในระหวา่งกระบวนการ 

อนัรวมไปถึง ทางเลือกในการย่ืนคําขอแยก (divisional application) 

บนพืน้ฐานความประสงค์ของผู้ขอ 

 1.3 กระบวนการตรวจสอบคาํขอรับอนุสิทธิบัตร 

 - คล้ายกับข้อ 1.2 แต่สาํหรับกระบวนการของอนุสิทธิบัตร 

 ประการแรก AIPLA เห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยคณุภาพท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน และ/หรือ 

การรับจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรซึง่มีการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง AIPLA 

ขอสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของสํานกัสิทธิบตัรไทยในการจดัให้มีการตรวจสอบคําขอรับอนสุิทธิบตัรเ

หลา่นีซ้ึง่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้เพ่ือคุ้มครองตอ่สาธารณชนไทยและกลุม่การค้าระหวา่งประเทศ

ท่ีดีขึน้ โดยทัว่ไปนัน้ AIPLA 

ขอสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงท่ีทําให้เกิดความชดัเจนเพิ่มขึน้สําหรับผู้ประดิษฐ์และบริษัทเก่ียวกบั

ความสมบรูณ์ของคําขอรับอนสุิทธิบตัร 

 ยกตวัอย่างเชน่ AIPLA 

จะสนบัสนนุให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือต้องการให้สํานกัสิทธิบตัรไทยตรวจสอบคําขอรับอนสุิทธิบตั

รในด้านการขาดซึง่ความใหม ่ น่ีจะรวมถึง คําขอท่ีถกูลอกเลียนหรือ 

ทําสําเนามาจากวิทยาการก่อนหน้า และ 

การย่ืนซํา้ของคําขอท่ีมีเนือ้หาสาระสําคญัท่ีแทบจะเหมือนกนั และ 

จะทําหน้าท่ีเป็นการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพตอ่คําขอรับอนสุิทธิบตัรท่ีลอกเลียนแบบ และ/หรือ 

ไมไ่ด้คณุภาพ AIPLA 

เห็นถึงความยากลําบากในการตรวจสอบคําขอรับอนสุิทธิบตัรในด้านความเป็นท่ีประจกัษ์, 

โดยเฉพาะ ในประเดน็ของการใช้ระบบการจดทะเบียนท่ีไมซ่บัซ้อนในแทบทกุประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีมีระบบการรับจดทะเบียนอนสุิทธิบตัร 
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AIPLA 

ยงัสนบัสนนุข้อกําหนดท่ีการตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคญัต้องถกูดําเนินการสําหรับอนสุิท

ธิบตัรก่อนท่ีผู้ ถืออนสุิทธิบตัรจะใช้สิทธิแหง่สิทธิบตัรนัน้ตอ่บคุคลท่ีสาม 

จนถึงระดบัท่ีอนสุิทธิบตัรไมไ่ด้เข้ารับการตรวจสอบการประดษิฐ์ในสาระสําคญั 

อนสุิทธิบตัรฉบบัดงักลา่วนัน้ก็ไมค่วรท่ีจะได้รับการอนมุานได้วา่มีความสมบรูณ์ครบถ้วน 

1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิบัตร – 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับบทบาทของการเพกิถอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ีได้ออกให้แล้วท่ีไม่ไ

ด้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี 

AIPLA 

กําลงัรอรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการแก้ไขปรับปรุงดงักล่าวก่อนก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเร่ืองดงัก

ลา่ว 

1.5 ค่าธรรมเนียม 

- เพิ่มค่าธรรมเนียมสาํหรับการร้องขอให้มีการขยายระยะเวลา 

(ในปัจจุบันไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม) 

โดยปกตแิล้ว AIPLA 

ขอสนบัสนนุให้มีการเพิ่มคา่ธรรมเนียมท่ีสมเหตสุมผลสําหรับผู้ขอรับสิทธิบตัรในการจะร้องขอการ

ขยายระยะเวลา ตราบใดท่ีคา่ธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลกระทบตอ่งานท่ีเพิ่มขึน้โดยสํานกัสิทธิบตัร 

เม่ือผู้ขอใช้เวลามากขึน้ในการโต้ตอบ ภาระจงึตกอยูก่บัสํานกัสิทธิบตัร และ กบัผู้ตรวจสอบ และ 

สํานกัสิทธิบตัรควรจะสามารถเรียกเก็บสําหรับทรัพยากรท่ีต้องจา่ยไปได้ AIPLA 

จะสนบัสนนุให้มีการใช้เงินเพิ่มเตมิในการจ้างผู้ตรวจสอบมากขึน้เพ่ือลดคําขอท่ีตกค้างอยู่ 

- เพิ่มค่าธรรมเนียมการย่ืนโดยการเรียกเก็บบนพืน้ฐานของจาํนวนข้อถือสิทธิ 

โดยปกตแิล้ว AIPLA คดัค้านโครงสร้างคา่ธรรมเนียมซึง่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

อยูบ่นพืน้ฐานของจํานวนข้อถือสิทธิซึง่ปรากฏอยูใ่นคําขอรับสิทธิบตัร ดงันัน้ 

โครงสร้างคา่ธรรมเนียมจงึไปกําหนดขอบเขตท่ีอาจไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ประดิษฐ์และบริษัทท่ีมีขนาดเ

ล็กกวา่ แทนท่ีจะเป็นเชน่นัน้ AIPLA 

สนบัสนนุโครงสร้างคา่ธรรมเนียมท่ีคล้ายกบัโครงสร้างซึง่ใช้กนัอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ 

ซึง่คา่ธรรมเนียมตายตวัถกูเรียกเก็บสําหรับจํานวนข้อถือสิทธิขัน้ต้น และ 

คา่เรียกเก็บเพิ่มจะถกูเรียกเก็บสําหรับคําขอท่ีมีจํานวนข้อถือสิทธิท่ีมากกว่าจํานวนขัน้ต้น 

วิธีการดงักลา่วได้สร้างสมดลุให้กบัความต้องการของผู้ขอในการมีอิสระในการขอถือสิทธิในการปร

ะดษิฐ์ด้วยความต้องการให้สํานกัสิทธิบตัรสามารถเรียกคืนเพ่ือทรัพยากรท่ีเสียไปได้ในการตรวจส

อบจํานวนข้อถือสิทธิท่ีมากผิดปกต ิ 

- เพิ่มค่าธรรมเนียมการสืบค้น 
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AIPLA 

สนบัสนนุการเพิ่มคา่ธรรมเนียมการสืบค้นเพ่ือจดัให้มีความครอบคลมุท่ีสมเหตสุมผลสําหรับคา่ใช้

จา่ยในการดําเนินการในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตัร 

AIPLA 

แนะนําวา่สํานกัสิทธิบตัรไทยควรใช้ข้อยกเว้นการรับผิดสําหรับผู้ขอในกรณีท่ีคา่ธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ ้

นไมเ่ป็นผลให้เกิดคําขอตกค้างท่ีเร็วขึน้โดยการจดัให้มีการขยายระยะเวลาของสิทธิบตัรท่ีสมเหตสุ

มผลในกรณีท่ีสํานกัสิทธิบตัรดดําเนินการเกินกวา่กรอบเวลาท่ีกําหนดไปบ้าง AIPLA 

เช่ือวา่ระบบดงักลา่วของการขยายระยะเวลาของสิทธิบตัรจะปรับปรุงความยตุธิรรมตอ่ผู้ขอและส

นบัสนนุภาระรับผิดชอบของสํานกัสิทธิบตัรไทย 

1.6 ประเด็นอ่ืนๆ 

- การแก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 77 

ท่ีเก่ียวกับคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้ถือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีสาระสาํคั

ญของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นกระบวนการสาํหรับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 

AIPLA ขอรอรับข้อมลูเพิ่มเติมก่อนก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเร่ืองดงักลา่ว 

2. การเพิ่มเตมิข้อกาํหนดเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลง ณ 

กรุงเฮกท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของออกแบบอุตสาหกรรม 

AIPLA ขอสนบัสนนุการเข้าร่วมข้อตกลง ณ กรุงเฮกของประเทศไทย 

3. การเพิ่มเตมิข้อกาํหนดเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมในพธีิสารท่ีแก้ไขข้อตกลง 

TRIPS (ปฏิญญาโดฮา) 

โดยหลกัการแล้ว AIPLA 

คดัค้านการตรากฎหมายรัฐหรือท้องถ่ินท่ีจะให้รัฐหรือท้องถ่ินมีสิทธิในการออกการบงัคบัใช้สิทธิแก่

สิทธิบตัรให้กบับคุคลท่ีสามในการทํา, ทําขึน้, ใช้, จําหนา่ย หรือ สง่ออก 

ผลิตภณัฑ์อนัได้รับสิทธิบตัรในเชิงเภสชักรรมภายในรัฐหรือท้องถ่ิน 

การบงัคบัใช้สิทธิขดัตอ่ทฤษฎีสิทธิบตัรพืน้ฐาน ในกรณีทัว่ไปนัน้ 

ความเป็นไปได้ของการประณีประนอมโดยไมส่มคัรใจเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ถือสิทธิบั

ตรได้ลดทอนแรงจงูใจตอ่การประดษิฐ์และการลงทนุในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  

ผู้ประดษิฐ์ และ 

ผู้ลงทนุจงึไมส่ามารถขึน้กบัสภาพผกูขาดได้ในฐานะเป็นวิถีทางหนึง่ในการเรียกคืนต้นทนุในการลง

ทนุได้ 

 ข้อตกลงเก่ียวกบัประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าของสิทธิแหง่ทรัพย์สินทางปัญญา 

(“ข้อตกลง TRIPS”) 

อนญุาตให้มีการบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐท่ีเป็นสมาชิกในข้อตกลงนัน้ได้ตราบใดท่ีการอนญุาตใช้สิทธินั ้
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นยดึกบัข้อบงัคบัดงักลา่ว มาตรา 30 ของข้อตกลง TRIPS ยอมให้รัฐผู้ เป็นสมาชิกในการ 

“จดัหาข้อยกเว้นท่ีจํากดัให้กบัสิทธิผกูขาดท่ีได้รับโดยสิทธิบตัร, ด้วยเง่ือนไขว่า 

ข้อยกเว้นดงักล่าวต้องไมข่ดัตอ่การใช้สิทธิบตัรตามปกติโดยไมส่มเหตสุมผล และ 

ไมแ่สดงความไมเ่ป็นธรรมโดยไมส่มเหตสุมผลตอ่ประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิ

บตัร ซึง่เป็นการพิจารณาถึงประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของบคุคลท่ีสาม” 

เง่ือนไขนีทํ้าให้รัฐท่ีเป็นสมาชิกถือว่าการใช้การประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบตัรแล้วนัน้ไมเ่ป็นการละเมิดแ

ตอ่ย่างใด 

 การบงัคบัใช้สิทธิท่ีถกูพิจารณาทัว่ไปวา่สอดคล้องกบัมาตรา 31 แหง่ข้อตกลง TRIPS 

คือใจความท่ีวา่: (1) กําหนดให้มีการแก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการผกูขาด; (2) 

กําหนดให้มีการแก้ไขการการใช้สิทธิผกูขาดโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิ; (3) 

มุง่เน้นท่ีประโยชน์สว่นรวมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสขุ, ความมัน่คงของชาติ 

หรือ 

การพฒันาเศรษฐกิจโดยการสนบัสนนุการผลิตของบคุคลท่ีสามของผลิตภณัฑ์อนัได้รับสิทธิบตัร; 

(4) มุง่เน้นในนามของเจ้าของสิทธิบตัรอ่ืน; (5) 

กําหนดโดยภาครัฐเพ่ืออนญุาตให้รัฐและผู้ รับจ้างของรัฐในการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยไมแ่

สวงหาผลกําไรตอ่สิทธิบตัรโดยปราศจากการยินยอมจากผู้ ถือสิทธิ; หรือ (6) 

จดัตัง้เพ่ืออนญุาตให้มีการส่งออกผลิตภณัฑ์ยาแก่ประเทศท่ียากจน 

 ภายใต้ข้อตกลง TRIPS นัน้ 

การบงัคบัใช้สิทธิสามารถอนญุาตให้ใช้สิทธิได้หากผู้ใช้ท่ีถกูเสนอได้แสดงความพยายามอนัสมเหตุ

สมผลแล้วเพ่ือให้ได้มาซึง่การอนญุาตจากผู้ ถือสิทธิ ท่ีสําคญัท่ีสดุนัน้ ภายใต้สถานการณ์ปกติ 

ข้อตกลง TRIPS กําหนดวา่ผู้ ถือสิทธิบตัรจะได้รับคา่ชดเชยได้ ดงันัน้ 

ข้อจํากดัท่ีมีผลตอ่การบงัคบัใช้สิทธิบตัรโดยไมมี่การชดเชยแท้จริงนัน้อาจขดัตอ่ข้อตกลง TRIPS 

ได้ 

 ดงันัน้ จนถึงระดบัท่ีประเทศไทยปรับใช้เกณฑ์การบงัคบัใช้สิทธิ ข้อจํากดัใดๆ 

ก็ตามเก่ียวกบัการบงัคบัใช้สิทธิแหง่สิทธิบตัรไม่ควรขดัตอ่ข้อผกูพนัของสนธิสญัญาของประเทศไท

ย 

 สรุป 

 อีกครัง้หนึง่ท่ี AIPLA 

เห็นถึงโอกาสในการให้บทวิจารณ์เหลา่นีต้อ่ข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึง่ถกูนําเสนอท่ีมีตอ่พระ

ราชบญัญัตสิิทธิบตัรไทย 

เราขอรอโอกาสในอนาคตในการจะให้บทวิจารณ์ตอ่การปรับปรุงแก้ไขท่ีถกูนําเสนอใดๆ 
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ตอ่พระราชบญัญตัสิิทธิบตัรไทยอีก หากมีข้อมลูเพิ่มเตมิประการใดตอ่ประเดน็ใดๆ 

ก็ตามท่ีได้อภิปรายไว้ข้างต้น ขอได้โปรดติดตอ่มายงัเรา จกัเป็นพระคณุอย่างสงู 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

นายเดนนิส ดับเบลิยู. ดีฟรานโก้ 

ประธาน 

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอเมริกา 



***************** 

Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website) 

1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution 

1.1 Novelty examination 

1.2 Examination procedures of patent applications 

- formality examination 
- pre-grant to post grant opposition 
- observation by 3rd party 
- shorten the timeline for requesting substantive examination 
- voluntary filing of divisional applications 
- other 

1.3 Examination procedures of petty patent applications 

- similar to number 1.2 but  for petty patent process 
 

1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling granted 
patents/ petty patents that have not paid annuities 

1.5 Fees 

- add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged) 
- increase filing fees by charging based on the numbers of claims 
- increase search fees 

1.6 Miscellaneous 

- amendment to Section 77 regarding amendment to Section 77 regarding a civil case in 
respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the 
subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product civil case in 
respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the 
subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product 

2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs 

3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the TRIPS Agreement 
(Doha Declaration) 
 
************************* 


