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กฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา: ศึกษากรณี ข้อยกเว้น
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง

Patent Law and Development: Study on Patent 
Infringement Exception for Experimental Purpose

บทคัดย่อ
	 กฎหมายสิทธิบัตรไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ยังให้ความ 
คุ ้มครองประโยชน์สาธารณะด้วยเพื ่อรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์ของทั ้งสองฝ่าย โดยการคุ ้มครองประโยชน ์
สาธารณะนั้น จะเห็นได้จากการที่กฎหมายกำ�หนดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร สามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความ 
คุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร เช่น การนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค ์
ในการทดลอง หรือที่เรียกว่า “ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” ซึ่งบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์การกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองนี้ไว้ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับ 
ประเทศต่างๆ ที่จะปฏิบัติตามต่อไป โดยศึกษาจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้กำ�หนดข้อ 
ยกเว้นดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ

คำ�สำ�คัญ: สิทธิบัตร ข้อยกเว้น การทดลอง

Abstract
	 The patent laws not only provide the protection on the right owners’ exploitation but also provide 
the protection on the public interest in order to balance the benefits of both parties. For the public 
interest protection, the laws permit other persons who are not the right owners to use the patented 
invention without the authorization from the right owners, for example, for the purpose of experiment or 
so called “patent infringement exception for experimental purpose”. This article is intended to study and 
analyze the implementation of the experimental use exception at the international level in order for each 
country to follow. This paper is based on the studying from the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement which specifically provides for this exception, in comparison with the patent laws in some 
countries.
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บทนำ�
	 สิทธิบัตรเป็นหนังสือรับรองที่รัฐออกให้กับผู้ประดิษฐ์
เพ่ือแสดงว่าส่ิงประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ ี
ในการผลิต โดยมีเงื ่อนไขว่าสิ ่งประดิษฐ์ที ่จะได้รับความ 
คุ้มครองสิทธิบัตรจะต้องมีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและ 
ไม่มีการใช้อยู่ก่อนวันที่ขอรับสิทธิบัตร และเมื่อสิ่งประดิษฐ์ใด 
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้ว    ผู้ประดิษฐ์ก็จะมีสถานะตาม 
กฎหมายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการ 
แสวงหาประโยชน์จากส่ิงประดิษฐ์น้ันได้แต่เพียงผู้เดียวภายใน 
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการผลิต การจำ�หน่าย  
การนำ�เข้าและส่งออกสิ่งประดิษฐ์นั้น ตลอดจนสิทธิในการ 
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว และหากบุคคลใดนำ� 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนี้ไปใช้โดยไม่ได้ 
รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ก็จะเป็นการละเมิดต่อผู ้
เป็นเจ้าของสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรของ 
หลายประเทศได้กำ�หนดรองรับให้บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าของ
สิทธิบัตรสามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ 
บัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง โดยไม่ต้องขออนุญาต 
จากเจ้าของสิทธิบัตรและเป็นการยกเว้นความผิดของบุคคล
ดังกล่าวจากการละเมิดสิทธิบัตร หรือที่เรียกว่า “ข้อยกเว้น 
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” ทั้งนี้ แต่ละประเทศ 
ได้กำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้แตกต่างกันตามนโยบาย 
การคุ้มครองสิทธิบัตรของแต่ละประเทศในการที่จะรักษา
ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร
และประโยชน์สาธารณะ (Tessensohn, 1998)
	 นอกจากนั้น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)  
ได้มีการเปิดเผยร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
(WikiLeaks Release, 2013) ในความตกลงหุ ้นส่วน 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership Agreement: TPP) โดยความตกลงฉบับ
นี้เป็นความตกลงเก่ียวกับการค้าเสรีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างเป็นความลับระหว่าง
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา บรูไน ชิลี ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม  
(Cox, 2014) ซึ่งในความตกลง TPP ร่างบทบัญญัติว่าด้วย 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาก
ที่สุด เนื่องจากร่างบทบัญญัติดังกล่าวได้กำ�หนดมาตรฐาน 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้สูงกว่ามาตรฐานสากล 
ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (Flynn, 2012)  

โดยเฉพาะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade – Related  
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) จน 
ทำ�ให้มีการเรียกความตกลง TPP ว่า “TRIPS-plus” ซึ ่ง 
หมายถึง การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับ 
มาตรฐานที่สูงกว่าความตกลง TRIPS (Port, 2012) 
	 การกำ�หนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สูงขึ ้น ทำ�ให้มีข้อกังวลว่าร่างบทบัญญัติว่าด้วย 
ทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลกระทบต่อประเทศกำ�ลัง
พัฒนา โดยเป็นการมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
และไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงและนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ อย่างเช่น การนำ�สิ่งประดิษฐ์ที ่
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่ง
ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งหากเป็น 
เช่นนั ้น ก็จะทำ�ให้ไม่มีความสมดุลระหว่างการคุ ้มครอง 
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทาง 
ปัญญาก็ได้กำ�หนดให้มีการจำ�กัดสิทธิของเจ้าทรัพย์สินทาง 
ปัญญาไว้ในบางกรณี เช่น การจำ�กัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการทดลองได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรและเป็นการยกเว้นความ
ผิดของบุคคลดังกล่าวจากการละเมิดสิทธิบัตรหรือท่ีเรียกว่า  
“ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” โดยกำ�หนด
ไว้ในร่างข้อ E.5ter ของความตกลง TPP  
	 ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาว่าข้อยกเว้น 
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองที่กำ�หนดไว้ใน TPP อัน 
จะเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยเปรียบเทียบกับ 
แนวทางการกำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวตามกฎหมายของ 
บางประเทศ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การกำ�หนดข้อยกเว้น 
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองนี้ไว้ในระดับระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับสำ�หรับประเทศต่างๆ ที่จะ 
ปฏิบัติตามต่อไป

การคุ้มครองสิทธิบัตร
	 การคุ้มครองสิทธิบัตรมีการกำ�หนดรองรับไว้ใน 
ความตกลง TRIPS ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�สำ�หรับประเทศ 
สมาชิกในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร โดยความตกลง  
TRIPS กำ�หนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครอง 
สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี ภายในเขตแดน 
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ของประเทศสมาชิกที่ให้การคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าว 
สำ�หรับสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรที่กำ�หนดไว้ในความตกลง  
TRIPS ได้แก่ สิทธิในการผลิต จำ�หน่าย และนำ�เข้าซึ่งสิ่ง- 
ประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร โดยเจ้าของสิทธิบัตร 
มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำ�การดังกล่าว และหากมีการ 
กระทำ�ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ก็จะ 
เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรสามารถดำ�เนิน 
การฟ้องร้องผู้ละเมิดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ความตกลง TPP แล้ว ความตกลง TRIPS ไม่ได้กำ�หนด 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้โดยเฉพาะ
เช่นเดียวกับร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หาก 
แต่ความตกลง TRIPS ได้กำ�หนด “Three-Step Test” ไว้ใน 
ข้อ 30 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำ�หรับประเทศสมาชิกที่จะกำ�หนด 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร โดยประเทศสมาชิกอาจ 
กำ�หนดข้อยกเว้นการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร หากข้อ 
ยกเว้นดังกล่าวไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติ
ของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร และไม่กระทบต่อสิทธ ิ
อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรโดยพิจารณาถึงสิทธิ 
อันชอบธรรมของบุคคลที่สามด้วย ฉะนั้น การที่ประเทศ 
สมาชิกใดจะกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรก็จะต้อง 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าประเทศ 
สมาชิกจะต้องกำ�หนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรใน
เรือ่งใดบา้ง ในทำ�นองเดยีวกนั    ร่างบทบญัญตัวิา่ด้วยทรพัยส์นิ 
ทางปัญญานั้นก็ได้กำ�หนด “Three-Step Test” ไว้เช่นกัน 
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์สำ�หรับประเทศสมาชิกที่จะกำ�หนดข้อ 
ยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ถึงกระนั้นร่างบทบัญญัต ิ
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้กำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิด
สิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้เป็นการเฉพาะด้วย ดังนั้น ภายใต ้
ข้อผูกพันตามร่างบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเทศสมาชิกจะต้องกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
เพื่อการทดลองไว้ในกฎหมายภายในของตนเป็นการเฉพาะ
เจาะจงต่อไป 
	 นอกจากนั ้น แม้ว่าความตกลง TRIPS ไม่ได้ระบ ุ
เจาะจงให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีข้อยกเว้นการละเมิด 
สิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกหลาย 
ประเทศก็ได้กำ�หนดให้มีข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ในกฎหมายโดย
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง และการ 
พัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละ 
ประเทศก็ได้กำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้แตกต่างกัน โดย 
บางประเทศได้กำ�หนดข้อยกเว้นไว้ค่อนข้างแคบ ขณะที ่

ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งได้กำ�หนดข้อยกเว้นไว้อย่างกว้างขวาง
กว่า (Holzapfel & Sarnoff, 2008)  ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็น 
ที่จะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำ�ระหว่างประเทศ เพื่อวางแนวทาง 
การกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพ่ือการทดลองให้
มีความชัดเจนและแน่นอน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน 
กลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการที่ร่างบท 
บัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง TPP ได ้
กำ�หนดรองรับข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ก็อาจเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางการกำ�หนดข้อยกเว้นให้แก่ประเทศ
สมาชิกและประเทศอื่นๆ แต่ทั้งนี้ มาตรฐานที่จะนำ�มาใช้นั้น
ก็จะต้องมีความถูกต้องทั้งหลักกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับจะต้องพิจารณากฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของแต่ละประเทศด้วย
 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง
	 1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
	 ทฤษฎีว่าด้วยการใช้ประโยชน์ (Utilitarian Theory)  
เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิบัตรว่า กฎหมายสิทธิ
บัตรจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรในการแสวงหาประโยชน์จาก
สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมา อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก ่
เจ้าของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการ 
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (Oddi, 1996) โดยผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองสิทธิบัตรนี้จะเป็นการขัดขวางมิให้
บุคคลอื่นสามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ
บัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดจนกระท่ัง 
ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Dam, 1994) เนื่องจากการพัฒนา 
หรือต่อยอดนี้จำ�เป็นท่ีจะต้องนำ�สิ่งประดิษฐ์และรายละเอียด 
การประดิษฐ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ (Tur- 
Sinai, 2010) แต่เมื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นยังไม่สิ้นสุด 
ระยะเวลาการคุ้มครอง ก็จะทำ�ให้บุคคลอื่นไม่สามารถนำ�มา 
ใช้ประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร  
อย่างไรก็ตาม เจ้าของสิทธิบัตรอาจจะไม่อนุญาตการนำ�มาใช ้
ประโยชน์ดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะมี 
การพัฒนาหรือต่อยอดจะแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตน อัน
จะกระทบต่อการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว 
กรณีนี้จึงทำ�ให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างการคุ้มครองสิทธิ
บัตรและการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือต่อยอด  ดังนั้น กฎหมาย 
สิทธิบัตรจึงจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ 
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ทั้งสองที่ขัดแย้งกันดังกล่าว พร้อมกับการแก้ไขปัญหาว่าการ 
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องไม่กระทบต่อการ
พัฒนาหรือต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีด้วย
	 นอกจากนั้น ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการ 
ทดลองยังได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีแรงงาน (Labor  
Theory) และทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personality 
Theory) โดยภายใต้ทฤษฎีแรงงานนั้น บุคคลมีสิทธิที่จะได ้
รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ตนได้ลงทุนลงแรง ซึ่งทฤษฎีแรงงาน 
ได้ยอมรับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินทาง 
ปัญญาด้วย (Damstedt, 2003) อย่างไรก็ตาม เงื ่อนไข 
ประการสำ�คัญที่บุคคลจะได้สิทธิในทรัพย์สินโดยสามารถ
ห้ามมิให้บุคคลอื่นมาใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตามทฤษฎีแรงงาน
นั้น คือ จะต้องมีทรัพย์สินดังกล่าวเหลืออยู่เพียงพอเพื่อการ 
ใช้ประโยชน์ของสาธารณชนโดยรวม มิฉะนั้น หากบุคคลใด 
บุคคลหน่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวและไม่มี
ทรัพย์สินดังกล่าวเหลืออยู่อย่างเพียงพอให้สาธารณชนใช้ 
ประโยชน์ ก็จะทำ�ให้เกิดการผูกขาดในทรัพย์สินดังกล่าวและ 
จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในบริบทของการ 
คุ้มครองสิทธิบัตร แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะให้การคุ้มครอง
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่เป็นผู้ประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธิแต่เพียง 
ผู้ เดียวนั้นก็จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะที่จะใช้
ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวด้วย ดังนั้น ทฤษฎีแรงงาน 
จึงได้คำ�นึงถึงการกำ�หนดข้อยกเว้นเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ 
นำ�สิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง อันจะเป็น 
ประโยชน์สาธารณะในการนำ�มาพัฒนาหรือต่อยอดต่อไป
	 สำ�หรับทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้ยอมรับว่า 
การให้สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อเป็นการตระหนัก
ถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว  
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา โดยในทรัพย์สินทางปัญญาจะ 
เป็นการสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็นเจ้าของ   
นอกจากนั้น เมื่อบุคคลใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  
บุคคลดังกล่าวก็ควรจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของบุคคล 
ก็ได้ยอมรับว่าการให้สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง 
ปัญญาแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง    อาจเป็นการขัดขวางมิให้บุคคล 
อื่นสามารถนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาหรือต่อยอดได  ้ ดังในกรณีของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความ 
คุ้มครองสิทธิบัตรท่ีความเป็นเจ้าของตกอยู่กับเจ้าของสิทธิ 
แต่ผู้เดียว ฉะนั้น ทฤษฎีดังกล่าวจึงคำ�นึงถึงความจำ�เป็นที ่
จะต้องควบคุมการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อป้องกัน 

มิให้เกิดการขัดขวางในการท่ีจะนำ�ส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด และในการนี้ทฤษฎีดังกล่าวจึง 
สนับสนุนการกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการ 
ทดลอง อันเป็นการควบคุมมิให้เจ้าของสิทธิบัตรมาขัดขวาง 
การนำ�สิ่งประดิษฐ์ของตนมาใช้เพื่อการทดลอง อันจะนำ�ไปสู่
การพัฒนาหรือต่อยอดจนกระท่ังได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Tur-Sinai, 2012)

	 2. ประโยชน์ของการกำ�หนดข้อยกเว้น
	 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เป็น
มาตรการสำ�คัญท่ีส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มีการ 
พัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยมีหลักการให้บุคคล 
อื่นสามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้ในช่วงระยะเวลาท่ีการ
คุ้มครองสิทธิบัตรยังไม่สิ้นสุด โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าของสิทธิบัตรและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดย 
การนำ�สิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองนี้ จะทำ�ให ้
เกิดการพัฒนาหรือต่อยอดจนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในท้าย 
ที่สุด นอกจากนั้น การกำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวจะช่วยลด 
ภาระไม่ต้องขออนุญาตการนำ�สิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์
จากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการที่จะได้รับอนุญาตให้กระทำ�การ
ดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย (Kesan,  
2009) เนื่องจากเจ้าของสิทธิบัตรเกรงว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที ่
จะมีการพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ของตนจะส่งผล 
กระทบต่อการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว 
ของตน และไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์
จากตลาดจำ�หน่ายเทคโนโลยีเดียวกับตน  (O’Rourke, 2000)  
ย่ิงกว่าน้ัน เจ้าของสิทธิบัตรอาจไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนประดิษฐ์ 
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตน โดย 
ต้องการควบคุมการแข่งขันในตลาดแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น 
หากไม่มีการกำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าว ก็อาจไม่สร้างความ 
มั่นใจให้กับบุคคลอื่นที่จะนำ�สิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ 
เพื่อการทดลอง เนื่องจากมีความเสี่ยงว่าการกระทำ�ของตน 
จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อ 
พัฒนาหรือต่อยอดที่มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง (Tur-Sinai, 2010)
	 ข้อยกเว้นยังเป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความ 
ล้มเหลวของตลาด (Market Failure) กรณีที่เจ้าของสิทธิบัตร 
ไม่นำ�สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวออกสู่ตลาด หรือขัดขวางไม่ให้ม ี
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวเลือกสำ�หรับ 
ผูบ้รโิภค     เนือ่งจากภายใตข้อ้ยกเวน้ดงักลา่ว บคุคลอืน่สามารถ
นำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน ์
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เพ่ือการทดลองได้ แม้ว่าช่วงระยะเวลาท่ีการคุ้มครองสิทธิบัตร 
ไม่ ส้ินสุดและไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำ�มาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ผู้พัฒนาก็จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของ
สิทธิบัตรเพื่อขอใช้สิ่งประดิษฐ์ที่นำ�มาพัฒนาหรือต่อยอด 
ดังกล่าวด้วย เนื่องจากข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการ
ทดลอง มีความครอบคลุมเฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การทดลองเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการ 
พัฒนาหรือต่อยอด  แต่ถึงกระนั้น ผู้พัฒนาโดยส่วนใหญ่ก็มัก 
จะขออนุญาตหลังจากที่มีการนำ�มาพัฒนาหรือต่อยอดเสร็จ
แล้ว เนื่องจากกระบวนการทดลองที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจะม ี
ความเช่ือมโยงกับกระบวนการพัฒนาหรือต่อยอดด้วย   จึงทำ�ให้ 
ไม่สามารถแยกกระบวนการทดลองและกระบวนการพัฒนา
หรือต่อยยอดออกจากกันได้ จนกว่าจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จ 
สมบูรณ์   นอกจากน้ัน    ผู้พัฒนาก็มักจะใช้เทคนิคท่ีจะขออนุญาต 
เจ้าของสิทธิบัตรภายหลังจากที่สิ่งประดิษฐ์ใหม่เสร็จสมบูรณ์
แล้วเพื่อหลีกเล่ียงการขัดวางการไม่อนุญาตจากเจ้าของ 
สิทธิบัตรตั ้งแต่แรกดังที ่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับใน 
ระหว่างการนำ�มาใช้ประโยชน์เพ่ือการทดลอง ก็ไม่ต้องเปิดเผย 
รายละเอียดให้เจ้าของสิทธิบัตรทราบ จึงทำ�ให้เจ้าของ 
สิทธิบัตรไม่ทราบถึงรายละเอียดของการนำ�มาใช้ประโยชน์
เพื่อการทดลองและการสิ้นสุดของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว  
ดังนั้น กรณีนี้ข้อยกเว้นจึงเป็นมาตรการสำ�คัญที่ช่วยอำ�นวย 
ความสะดวกให้มีการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
สิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ 
	 อย่างไรก็ตาม     ก็ไม่ได้มีการกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิด 
สิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรของทุก
ประเทศ นอกจากนั้น แม้ว่าหลายประเทศได้กำ�หนดให้มีข้อ 
ยกเว้นดังกล่าวก็ตาม แต่ก็ได้กำ�หนดข้อยกเว้นไว้แตกต่างกัน 
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ จึงทำ�ให้การบังคับใช้ข้อ
ยกเว้นในแต่ละประเทศไม่มีความสอดคล้องกัน ประกอบกับ 
การกำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและแน่นอน 
ในหลายเรื่อง   อันทำ�ให้สาธารณชนที่จะได้รับประโยชน์จาก 
ข้อยกเว้นไม่มีความมั่นใจในการใช้ข้อยกเว้น และเจ้าของ 
สิทธิบัตรก็ไม่อาจทราบถึงการจำ�กัดสิทธิของของตนภายใต้
ข้อยกเว้นดังกล่าวได้ (Mueller, 2004) ด้วยเหตุนี้ การนำ�ข้อ
ยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองมากำ�หนดรองรับ 
ไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ จึงมีประโยชน์ในการท่ีจะทำ� 
ให้เกิดมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสมาชิกในการกำ�หนด
ข้อยกเว้นดังกล่าว ประกอบกับจะเป็นการสร้างความชัดเจน  

แน่นอน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศสมาชิก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน  การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์
ต่างๆ ได้ดำ�เนินการข้ามประเทศ จึงมีความจำ�เป็นที่ประเทศ 
ต่างๆ ต้องกำ�หนดข้อยกเว้นในทำ�นองเดียวกัน เพราะหาก 
กำ�หนดไว้แตกต่างกัน ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการนำ�สิ่ง
ประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์และทำ�ให้เกิดความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบกัน  นอกจากนั้น ความตกลงระหว่างประเทศที ่
กำ�หนดรองรับข้อยกเว้นได้มีการยอมรับกว้างขวางขึ้น ก็จะ 
เป็นการสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศสำ�หรับการกำ�หนด
ข้อยกเว้นดังกล่าวในท้ายที่สุด
	 ยิ่งกว่านั้น การกำ�หนดรับรองข้อยกเว้นไว้ในความ
ตกลงระหว่างประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมระหว่าง 
ประเทศได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของประโยชน์สาธารณะ
ที่จะได้รับจากข้อยกเว้นดังกล่าว และความสำ�คัญของการ 
จำ�กัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำ�สิ่ง
ประดิษฐ์ท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การทดลอง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดในอนาคต 
โดยเฉพาะเมื่อหลายประเทศกำ�ลังผลักดันให้มีการขยาย
ความคุ้มครองแก่ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารวมท้ัง 
สิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความตกลงระหว่างประเทศ  
แต่ขณะที่ข้อยกเว้นที่จำ�กัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะกลับมีการพัฒนา
ค่อนข้างช้า ดังนั้น ในเรื่องนี้การกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิด 
สิทธิบัตรเพื่อการทดลองจึงเป็นมาตรการท่ีจะช่วยสร้าง
ความสมดุลกับฝ่ายท่ีมีการผลักดันให้ขยายความคุ้มครองแก่
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  
การกำ�หนดข้อยกเว้นไว้ในความตกลงระหว่างประเทศที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์และมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นั้น ก็จะต้องมีการยกร่างข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นอย่างดีและ 
สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ซึ่งในลำ�ดับต่อไปจะเป็นการ 
พิจารณาข้อยกเว้นที่กำ�หนดไว้ในร่างบทบัญญัติว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง TPP

ความตกลง TPP กับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อ 
การทดลอง
	 “ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” 
เป็นการยกเว้นความรับผิดของผู ้ที ่นำ�สิ ่งประดิษฐ์   มาใช ้
ประโยชน์เพื่อการทดลอง ซึ่งกำ�หนดไว้ในร่างข้อ E.5ter ของ
ความตกลง TPP ว่า
	 1.	 ภายใต้การบังคับของร่างข้อ E.5 ประเทศสมาชิก 
อาจจะกำ�หนดให้บุคคลอื่นกระทำ�การที่เป็นการละเมิด 
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สิทธิบัตรได้ หากการกระทำ�ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการ 
ทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตร
	 2.	 วัตถุประสงค์เพื่อการทดลอง หมายความถึง การนำ�
มาใช้เพื่อพิจารณาการทำ�งานของสิ่งประดิษฐ์ ขอบเขตของ 
ส่ิงประดิษฐ์ ความชอบของข้อถือสิทธิ การปรับปรุงส่ิงประดิษฐ์  
	 จากร่างบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มีข้อบกพร่อง  
3 ประการ คือ (1) ข้อยกเว้นไม่ได้มีลักษณะเป็นการบังคับ  
(2) ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงกรณีการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า และ (3) ข้อยกเว้นไม่ได ้
กล่าวถึงการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด
	 1. การไม่มีลักษณะบังคับ
	 ร่างข้อ E.5ter กำ�หนดว่าประเทศสมาชิก “อาจจะ 
กำ�หนด” ให้บุคคลอื่นกระทำ�การละเมิดสิทธิบัตรได้ หากการ 
กระทำ�ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระสำ�คัญของสิ่ งประดิษฐ์ที่ ได้รับความคุ้มครอง 
สิทธิบัตร ซึ่งถ้อยคำ�ว่า “อาจจะกำ�หนด” นี้ เป็นการใช้ถ้อยคำ� 
ในลักษณะของการอนุญาต (Permissive Language) อันเป็น 
การให้ดุลพินิจกับประเทศสมาชิกที่จะกำ�หนดให้มีข้อยกเว้น
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ได้เป็น 
การบังคับให้ประเทศสมาชิกจะต้องกำ�หนดให้มีข้อยกเว้น 
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้ดุลพินิจแก่ประเทศสมาชิกใน 
การพิจารณา อาจไม่สามารถกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกที่ยัง 
ไม่มีข้อยกเว้น กำ�หนดข้อยกเว้น หรือประเทศสมาชิกที่ม ี
ข ้อยกเว้นแล้ว แก้ไขข้อยกเว้นตามกฎหมายของตนให ้
สอดคล้องกับร่างข้อ E.5ter ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
สิทธิบัตรและไม่เห็นด้วยกับการจำ�กัดสิทธิ ก็มีแนวโน้มน้อย 
มากที่ประเทศดังกล่าวจะปฏิบัติตาม โดยกำ�หนดข้อยกเว้น 
ขึ้นมาหรือแก้ไขข้อยกเว้นให้สอดคล้องกับร่างบทบัญญัติ 
ดังกล่าว (Kesan & Gallo, 2009) ดังนั ้น หากไม่มีการ 
กำ�หนดบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องกำ�หนดให้มีข้อยกเว้น 
ก็จะมีแรงผลักดันน้อยที่จะทำ�ให้ประเทศสมาชิกกำ�หนด 
ข้อยกเว้นหรือแก้ไขข้อยกเว้นให้สอดคล้องกับร่างบทบัญญัติ 
ดังกล่าว ซึ่งจะทำ�ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการนำ� 
ข้อยกเว้นมากำ�หนดรับรองไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่ต้องการทำ�ให้การกำ�หนดข้อยกเว้นมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน มีความชัดเจนและแน่นอน คือ เพื่อประโยชน ์
สาธารณะ ฉะนั ้น เมื ่อร่างข้อ E.5ter ไม่สามารถบรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ จึงเป็นข้อบกพร่องประการสำ�คัญของ 
ความตกลง TPP ที่จำ�เป็นต้องมีการเจรจาและปรับแก้ไข

	 อย่างไรก็ตาม การที่จะกำ�หนดไว้ในลักษณะเชิงบังคับ 
นี้ ก็อาจได้รับการโต้แย้งว่า ความตกลงระหว่างประเทศฉบับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก็ได ้
กำ�หนดข้อยกเว้นในลักษณะของการอนุญาต โดยเป็นการให ้
ดุลพินิจกับประเทศสมาชิกเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการ 
กำ�หนดข้อยกเว้นในรูปแบบของการอนุญาตน้ี เป็นแนวปฏิบัติ 
ที่มีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่ใช่เพียงความตกลง TPP 
เท่าน้ัน ซ่ึงเหตุผลประการสำ�คัญ อาจเกิดจากการท่ีความตกลง 
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ทรพัยส์นิทางปญัญานัน้     จะเนน้การให้ความคุม้ครองสทิธิของ 
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวัตถุประสงค์หลัก ขณะที ่
ข้อยกเว้นซ่ึงเป็นการจำ�กัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นเรื่องลำ�ดับรอง และมักจะได้รับการโต้แย้งจาก 
ประเทศมหาอำ�นาจที่มีอิทธิพลในการเจรจายกร่างความ
ตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จึงอาจไม่ตอบสนองต่อความ 
จำ�เป็นของสาธารณชนในการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
เพื่อการทดลอง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนา หรือต่อยอดต่อไป 
เปรียบเสมือนกับเป็นการมองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเป็นศูนย์กลาง (Right-Centric Approach)  
อย่างไรก็ตาม การมองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
ในลักษณะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่าง 
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการ 
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ      โดยให้สาธารณชนสามารถนำ�ส่ิง 
ท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ได้ 
เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไป ดังนั้น 
หากไม่มีการยกเว้นการนำ�มาใช้ประโยชน์ดังกล่าว ก็จะเป็น 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะส่งผลให้ไม่มีการส่งเสริม 
การพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

	 2. ข ้อยกเว ้นไม ่ได ้กล ่าวถ ึงกรณีการน ำ�มาใช ้
ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า
	 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองตาม 
ร่างข้อ E.5ter ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการนำ�สิ่งประดิษฐ ์
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
ทดลองท่ีเก่ียวข้องกับการค้าหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในทาง 
การค้า ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศได้กำ�หนด 
ข้อยกเว้นสำ�หรับการนำ�มาใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้แตกต่าง 
กัน โดยบางประเทศได้ยอมรับการนำ�มาใช้ประโยชน์ทาง 
การค้าให้อยู ่ภายใต้ข้อยกเว้นด้วย ขณะที่ข้อยกเว้นตาม 
กฎหมายของประเทศอีกกลุ่มหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงการนำ� 
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มาใช้ประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด อย่างเช่น ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ศาลได้เน้นย้ำ�ว่าขอบเขตของข้อยกเว้นไม่ม ี
ความครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการค้า แม้ว่ากิจกรรม
นั้นจะเริ่มขึ้นหลังจากสิทธิบัตรที่มีการนำ�มาพัฒนาหรือ 
ต่อยอดได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองแล้วก็ตาม โดยในคด ี
Madey v. Duke University (2002) ศาลอุทธรณ์ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยว่า ข้อยกเว้นการละเมิด 
สิทธิบัตรเพื่อการทดลองจะไม่นำ�มาใช้กับกรณีท่ีมีการ 
แสวงหากำ�ไร แม้ว่าองค์กรที่จะอ้างข้อยกเว้นเป็นสถาบัน 
การศึกษาก็ตาม โดยศาลได้กล่าวว่าข้อยกเว้นดังกล่าว ไม่นำ� 
มาใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ใช้หรือเป็นการแสวงหาผล 
ประโยชน์ทางการค้า กล่าวคือ หากการนำ�มาใช้ประโยชน ์
ไม่ไดเ้ปน็ไปเพือ่วตัถปุระสงคก์ารศกึษาวจิยัทางปรชัญา ความ 
อยากรู้อยากเห็น หรือเพียงเพื่อความสนุก ก็ไม่สามารถอ้าง 
ข้อยกเว้นได้ นอกจากนั้น การส่งเสริมธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
เกิดจากการมีจำ�นวนงานวิจัยหรือผลผลิตจากงานวิจัยที่เพิ่ม 
มากขึ้น อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
ทำ�ให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยต่างๆ และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำ�ให้มีความต้องการที่จะ 
ศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมากขึ้นในท้ายสุด
	 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ก็ต้องยอมรับว่าการศึกษา 
วิจัยล้วนมีเป้าหมายในทางการค้าแทบท้ังส้ิน   ซ่ึงหากข้อยกเว้น 
มีขอบเขตที่ ไม่ครอบคลุมถึงการนำ�มาใช้ในทางการค้า 
ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการจำ�กัดโอกาสแก่สาธารณชนที่จะนำ� 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด ฉะนั้น หากประสงค์ให้มีการ 
กระตุ้นการพัฒนาหรือต่อยอด ก็ควรจะกำ�หนดข้อยกเว้นไว ้
อย่างกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการนำ�ไปใช้ประโยชน ์
เพื่อการทดลองที่เกี่ยวกับการค้าด้วย แต่ถึงกระนั้น ในเรื่องนี ้
กฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้
กำ�หนดไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการนำ�ข้อยกเว้นมาใช ้
ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า ประกอบกับ 
หากร่างข้อ E.5ter ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ก็จะไม่เป็นการ 
แก้ไขปัญหาว่าข้อยกเว้นดังกล่าวมาสามารถนำ�มาใช้กับ 
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าได้หรือไม่ ดังนั้น จึงเป็น 
ประโยชน์ที่ร่างข้อ E.5ter จะกำ�หนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อ 
ยกเว้นดังกล่าวครอบคลุมถึงการนำ�มามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย

	 3.    ข้อยกเว้นไม่ได้กล่าวถึงการนำ�มาใช้ประโยชน์เพ่ือ 
การพัฒนาหรือต่อยอด
	 ร่างข้อ E.5ter มีความครอบคลุมเฉพาะกรณีการนำ� 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น โดยกำ�หนดว่า “เพื่อ 
การทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ 
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร” อันเป็นถ้อยคำ�ที่ปรากฏใน 
กฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ    ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนว่า 
หลังจากกระบวนการทดลองแล้ว ข้อยกเว้นจะครอบคลุมถึง 
การนำ�มาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระท่ังได้เป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
ด้วยหรือไม่ เนื ่องจากกระบวนการพัฒนาหรือต่อยอดจน 
กระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาระ
สำ�คัญของสิ่งประดิษฐ์ที่นำ�มาใช้ แต่กลับเป็นการพัฒนาสิ่ง 
ประดิษฐ์ใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีนำ�มาใช้ 
ฉะนั้น กรณีนี้ข้อยกเว้นจึงอาจไม่มีความครอบคลุมถึงการ 
นำ�มาใช้เพื่อการต่อยอดหรือพัฒนา
	 นอกจากนั้น ข้อยกเว้นตามร่างข้อ E.5ter จะมีความ 
ครอบคลุมถึงการนำ�เครื่องมือวิจัย (Research Tool) มาใช ้
ประโยชน์หรือไม่ โดยเครื่องมือวิจัยนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือ 
กระบวนการที่มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการ 
ดำ�เนินการศึกษาวิจัย แต่ไม่ได้เป็นผลผลิตงานวิจัย เช่น  
เซลล์เพาะเลี ้ยง (Cell Lines) โมโนโคลนอล แอนติบอดี  
(Monoclonal Antibodies) สารที่ใช้เป็นตัวทำ�ปฏิกิริยา  
(Reagents) สัตว์ทดลอง (Animal Model) หรืออุปกรณ ์
ต่างๆ (Equipment) เป็นต้น ซึ่งการนำ�เครื่องมือวิจัยมาใช ้
ประโยชน์เพ่ือการทดลองน้ีไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น      เน่ืองจากไม่ได้ 
เป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร
	 การนำ�เครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง 
เป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันว่าควรจะได้รับการยกเว้น 
หรือไม่ เนื่องจากการให้บุคคลอื่นนำ�เครื่องมือวิจัยที่ได้รับ 
ความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้  
ก็อาจทำ�ให้เจ้าของสิทธิบัตรสูญเสียโอกาสในการแสวงหา
กำ�ไรจากเครื่องมือวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการหากำ�ไรกลับคืน 
มาจากสู่การลงทุนในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือวิจัย 
ดังกล่าว และในการนี้ ก็อาจจะลดคุณค่าของสิทธิบัตรและลด 
แรงจูงใจของเจ้าของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องมือวิจัยใหม่ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีข้อสนับสนุน 
การกำ�หนดให้ข้อยกเว้นครอบคลุมถึงการนำ�สิ่งประดิษฐ์มา
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ใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญ 
ของสิ่งประดิษฐ์นั้น อย่างเช่น เครื่องมือวิจัย เนื่องจากการนำ� 
เคร่ืองมอืวิจยัมาใชป้ระโยชน ์    โดยสว่นใหญ ่ไมเ่ปน็การนำ�มาใช้ 
ประโยชน์เพื่อทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยดังกล่าว หากแต ่
เป็นการนำ�เครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการดำ�เนินการ 
ศึกษาวิจัย เพื ่อพัฒนาหรือต่อยอดสิ ่งประดิษฐ์ใหม่ที ่ไม ่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิจัยที่นำ�มาใช้แต่อย่างใด นอกจากนั้น 
การกำ�หนดข้อยกเว้นให้มีความครอบคลุมถึงเครื่องมือวิจัย 
จะทำ�ให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของสิทธิบัตรและประโยชน์สาธารณะ ในการนำ�เครื่องมือ 
วิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ 
ทดลอง อันจะทำ�ให้มีการพัฒนาหรือต่อยอดส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ 
โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยดังกล่าวเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนา
หรือต่อยอด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถนำ�เครื่องมือ 
วิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย ซึ่งหากข้อยกเว้นกำ�หนดให้การ 
ทดลองต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ก็จะทำ�ให้การนำ�สิ่งประดิษฐ ์
ที่เป็นเครื่องมือวิจัยมาใช้ในการดำ�เนินการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก็จะไม่เป็นการทดลองที ่
เกี่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของเคร่ืองมือวิจัยและจะทำ�ให้ 
ไม่เข้าข้อยกเว้น
	 หากการนำ�เคร่ืองมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เป็นการ
กระทำ�ที่ไม่เข้าข้อยกเว้น ก็จะต้องดำ�เนินการขออนุญาตจาก 
เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อนำ�เครื่องมือวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การทดลอง แต่การขออนุญาตอาจจะเป็นภาระแก่ผู้พัฒนาที ่
จะนำ�เคร่ืองมอืวิจยัมาใช้ประโยชน ์   เนือ่งจากในการเจรจาเพือ่ 
ขออนุญาต เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะสอบถาม 
รายละเอียดของการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้พัฒนาอาจจะ 
ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว เพราะเกรงว่า 
เจ้าของสิทธิบัตรจะนำ�ไปใช้และรายละเอียดดังกล่าวยัง 
ไม่ได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนั ้น การที ่
เจ้าของสิทธิบัตรจะนำ�รายละเอียดที่ผู้พัฒนาเปิดเผยไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ของตนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้พัฒนา
และเจ้าของสิทธิไม่ได้อยู่ในสาขาการประดิษฐ์เดียวกันก็ตาม 
เพราะเจ้าของสิทธิบัตรอาจจะนำ�รายละเอียดดังกล่าวไปใช้ 
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ รวมทั้งการนำ�ไปจำ�หน่ายให้กับ 
บุคคลอื่น นอกจากนั้น กรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรก็มีสิ่งประดิษฐ ์
ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือวิจัยด้วย เจ้าของสิทธิบัตรก็ยิ่งอาจ 
จะไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลอื่นนำ�เครื่องมือวิจัยของตนไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อการทดลอง เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีการนำ� 
เคร่ืองมือวิจัยดังกล่าวมาพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์

ใหม่มาแข่งขันกับสิ่งประดิษฐ์ของตนและส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการจำ�หน่ายสิ่งประดิษฐ์ของตน (Heller, 1998) ฉะนั้น 
จึงอาจเป็นเรื่องยากที่เจ้าของสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคล
อื่นนำ�เครื่องมือวิจัยของตนไปใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองได้ 
จึงควรพิจารณาท่ีจะกำ�หนดข้อยกเว้นสำ�หรับการนำ�เคร่ืองมือ
วิจัยที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้
ไม่ต้องขออนุญาตการนำ�ไปใช้ประโยชน์จากเจ้าของสิทธิบัตร
และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ
	 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา      ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร 
เพื่อการทดลองได้มีการพัฒนาขึ้นมา โดยคำ�วินิจฉัยของศาล 
ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1813 ก่อนที ่จะมีการนำ�มากำ�หนดไว้ใน 
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยศาลได้วางแนวทางเกี ่ยวกับ 
ข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ว่า การละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นการ 
นำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์
เพื่อแสวงหากำ�ไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร 
แต่ไม่รวมถึงการนำ�ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง แม้ว่าการนำ�มาใช้ประโยชน ์
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรก็ตาม นอกจากนั้น  
ในเวลาต่อมา ศาลได้ขยายความของคำ�ว่า “การทดลอง”  
วา่หมายถงึ      การนำ�มาใชป้ระโยชนเ์พือ่การทดสองทางปรชัญา 
หรือทฤษฎี ความอยากรู้อยากเห็น และเป็นเพียงความสนุก 
เท่านั้น ซึ่งหากการนำ�มาใช้ประโยชน์เป็นไปเพื่อการทดลอง 
ในลักษณะดังกล่าว      ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิด 
สิทธิบัตร (Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical 
Co., 1984)
	 ในคดี Roche Products Inc. v. Bolar Phar-
maceutical Co. (1984) บริษัท Roche ขอให้ศาลมีคำ�สั่ง 
ห้ามมิให้บริษัท Bolar ดำ�เนินการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญ 
เพื่อที่จะนำ�มาจำ�หน่าย โดยบริษัท Bolar ได้ผลิตยาสามัญ 
ดังกล่าวโดยนำ�ยาของบริษัท Roche ที่ได้รับความคุ้มครอง 
สทิธบัิตรมาใช้เป็นตน้แบบ     จงึทำ�ใหย้าสามญัของบรษิทั     Bolar 
มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับยาของบริษัท Roche ซึ่งในช่วง 
ระยะเวลาที่บริษัท Bolar ดำ�เนินการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญ 
ดังกล่าวนั้นยังอยู่ในช่วงการคุ้มครองสิทธิบัตรยาของบริษัท  
Roche แต่บริษัท Bolar ตั้งใจที่จะนำ�ยาสามัญดังกล่าวมา 
จำ�หน่ายหลังจากที่สิทธิบัตรยาของบริษัท Roche ได้สิ้นสุด 
ระยะเวลาการคุ้มครอง ในคดีนี้บริษัท Bolar ได้อ้างว่าการ 
ผลิตยาสามัญของตนโดยนำ�ยาของบริษัท Roche ที่ได้รับ 
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ความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้เป็นต้นแบบนั้น เข้าข่ายการนำ� 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง อย่างไรก็ตาม ศาลได้วินิจฉัย 
ว่าการนำ�มาใช้ประโยชน์ในกรณีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การแสวงหากำ�ไรเนื่องจากบริษัท Bolar ได้ดำ�เนินการขอขึ้น 
ทะเบียนยาสามัญดังกล่าวเพื่อที่จะนำ�มาจำ�หน่าย โดยไม ่
จำ�เป็นว่าการจำ�หน่ายน้ันเกิดขึ้นหลังจากที่สิทธิบัตรยาของ 
บริษัท Roche ได้สิ้นสุดการคุ้มครองแล้ว แต่บริษัท Bolar 
มีความตั้งใจแต่แรกเริ่มที่จะนำ�มายาของบริษัท Roche มาใช้
ประโยชน์ในทางการค้า
	 ในคดี Embrex Inc. v. Service Engineering Corp  
(2000)     ไดม้กีารนำ�สิง่ประดษิฐท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองสทิธบิตัร 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งศาล 
ได้วินิจฉัยในทำ�นองเดียวกับคดี Roche ว่าการนำ�มาใช ้
ประโยชน์ในทางการค้าไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นการละเมิด
สิทธิบัตรเพื่อการทดลอง นอกจากนั้น ในคดี Madey v. Duke 
University (2002) มหาวิทยาลัย Duke ได้นำ�เครื่องมือวิจัย
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเครื่อง-
มือวิจัยที่เจ้าของสิทธิบัตรเคยทำ�งานให้กับมหาวิทยาลัย 
แต่ได้ลาออกไปแล้ว        แต่ก็ยังคงเป็นของเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าว 
และเจ้าของสิทธิบัตรได้ฟ้องร้องมหาวิทยาลัยว่านำ�เครื่องมือ 
วิจัยของตนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการนำ�มาใช ้
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการค้าซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด
สทิธิบตัรเพ่ือการทดลอง   อยา่งไรกต็าม    มหาวทิยาลยัไดโ้ตแ้ยง้ 
ว่าการนำ�เครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เข้าข้อยกเว้น
การละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เนื่องจากเป็นไปเพื่อการ 
ศกึษาวจิยั  โดยหลกั แมว้า่ผลสำ�เร็จของการศกึษาวิจัยดงักลา่ว 
อาจจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการทางค้าก็ตาม ในคดีนี้ ศาลได ้
วินิจฉัยว่าการนำ�เครื่องมือวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์มี 
ความเกี่ยวข้องกับการค้า แม้ว่าการนำ�มาใช้ในกระบวนการ 
เริ่มต้นจะเป็นการศึกษาวิจัย แต่ผลสำ�เร็จของการศึกษาวิจัย 
ดังกล่าวอาจจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการทางค้าต่อไป กรณีนี ้
จึงไม่ถือว่าเป็นการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง ซึ่งจาก 
คำ�วินิจฉัยในคดีนี้ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลนำ�ข้อยกเว้น 
มาใช้ค่อนข้างแคบ เฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื ่อการ 
ทดลองทางปรัชญาหรือทฤษฎี ความอยากรู้อยากเห็น และ
เป็นเพียงความสนุกเท่านั ้น และจะต้องไม่เกี ่ยวข้องกับ
การค้าแต่อย่างใด (Cai, 2004)
	 ต่อมา ได้มีการนำ�ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อ 
การทดลองมากำ�หนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ข้อ 
ยกเว้นมีขอบเขตจำ�กัดเฉพาะการทดลองทางด้านชีวการ 
แพทย์ (Biomedical) เพื่อที่จะดำ�เนินการขอรับอนุมัติภายใต ้

กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสำ�อางเท่านั้น 
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) โดยมาตรา  
271 (e) (1) ของกฎหมายสิทธิบัตรกำ�หนดให้การนำ�ยารักษา 
โรคหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องที่ได้รับความคุ้มครอง 
สิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร หากการ 
นำ�มาใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพัฒนาและการยื่น 
ข้อมูลตามกฎหมายที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับการผลิต ใช้จำ�หน่าย 
ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การนำ� 
ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องที่ได้รับความ 
คุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำ�หรับ
การพัฒนาและการยื่นข้อมูลตามกฎหมายที่กำ�กับดูแล 
เกี่ยวกับการผลิต ใช้จำ�หน่ายยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องนั ้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ดังนั ้น  
บทบัญญัตินี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาตามคำ�วินิจฉัย 
ในคดี Roche อันจะเป็นการอนุญาตให้สามารถผลิตยาสามัญ 
และดำ�เนินการขออนุญาตเพ่ือจำ�หน่ายได ้       โดยไม่ถือว่าเป็นการ 
ละเมดิสทิธบัิตร  แตท้ั่งนี ้     จะเป็นการดำ�เนนิการขออนญุาตเพือ่ 
จำ�หน่ายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการจำ�หน่ายจนกว่าสิทธิบัตรยาที ่
นำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำ�หรับการพัฒนาและการ
ยื่นข้อมูลตามกฎหมายจะได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง

	 2. ประเทศญี่ปุ่น
	 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญ่ีปุ่นกำ�หนดข้อยกเว้น 
การละเมิดสิทธิบัตรไว้ในข้อ 69 (1) ว่า สิทธิของเจ้าของ 
สิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมถึงการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ทดลองหรือการวิจัย    ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการกำ�หนดข้อยกเว้น 
ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาต้นๆ ได้มีประเด็นถกเถียงว่า 
ข้อยกเว้นดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้
รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่ 
เกี่ยวข้องกับการค้าหรือไม่ อย่างเช่น การนำ�มาใช้ประโยชน ์
เพื่อการทดลอง แล้วผลิตยาสามัญและดำ�เนินการขออนุญาต 
เพื่อจำ�หน่าย (Tessensohn, 1998) เช่นเดียวกับประเทศ 
สหรัฐอเมริกา
	 ในประเทศญี่ปุ ่น ศาลได้เน้นย้ ำ�วัตถุประสงค์ของ 
กฎหมายสิทธิบัตรว่าต้องการท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้มีการ 
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และเพื่อเป็นการรักษา 
ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร 
และประโยชน์สาธารณะในการที่จะนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ 
ความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการ 
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พัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยศาล 
ได้วินิจฉัยว่า ข้อ   69 (1)   ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการทดลองเทา่นัน้     แต่รวมถึงการนำ�มาทดลองแลว้พฒันา 
อย่างเช่น ในกรณีของการผลิตยาสามัญ ซึ่งหากจะต้องรอ 
จนกว่ายาที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรสิ้นสุดระยะเวลา 
การคุ้มครอง จึงจะสามารถนำ�ยาดังกล่าวมาทดลองเพื่อผลิต 
เป็นยาสามัญและดำ�เนินการขออนุญาตเพื่อจำ�หน่ายนั้น ก็จะ
ทำ�ให้เกิดความล่าช้าและอาจทำ�ให้ไม่สามารถผลิตยาสามัญ 
ที่จำ�เป็นได้ทันตามความต้องการ (Johnson, 2003) ฉะนั้น  
ข้อยกเว้นดังกล่าวจึงครอบคลุมการอนุญาตให้สามารถผลิต 
ยาสามัญและดำ�เนินการขออนุญาตเพื่อจำ�หน่ายได้ โดยไม ่
ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ ในทำ�นองเดียวกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นการดำ�เนินการขออนุญาตเพื่อ 
จำ�หน่ายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการจำ�หน่ายจนกว่าสิทธิบัตรยาที ่
นำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองสำ�หรับการพัฒนาและการ
ยื่นข้อมูลตามกฎหมายจะได้สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง  
อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได ้
จำ�กัดเฉพาะกรณีการนำ�สิ่ งประดิษฐ์ที่ เป็นยาซ่ึงได้รับ 
ความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ด้วย ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าข้อยกเว้นตาม 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

	 3. ประเทศอังกฤษ
	 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษกำ�หนด 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา  
60 (5) (b) ว่า การกระทำ�ที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรมีดัง 
ต่อไปนี้ (b) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ 
สาระสำ�คัญของสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนั้น ในประเทศอังกฤษ  
มีคดีจำ�นวนไม่มากที่เป็นประเด็นอันนำ�ไปสู่การวินิจฉัย 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื ่อการทดลอง โดยในคดี  
Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co. (1985) ได้มีการ
อ้างข้อยกเว้นตามมาตรา 60 (5) สำ�หรับการนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลอง 
และจำ�หน่าย ซึ่งศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ข้อยกเว้นดังกล่าว 
ครอบคลุมเฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเพื่อ
ดูว่าส่ิงประดิษฐ์สามารถทำ�ขึ้นมาหรือสามารถทำ�งานได้ตาม 
ที่กำ�หนดในรายละเอียดของข้อถือสิทธิหรือไม่ หรือเป็นการ 
ทดลองอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์นั้น แต่ไม่รวมถึง 
การทดลองที่ เ กี่ ยวข้อง กับการ ค้าหรือการจำ �หน่ าย  
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นแตกต่าง 
ออกไปว่ากิจกรรมทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายในทางการค้า  

จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีการทดลองจะมีเป้าหมายในทางการค้า 
ด้วย ฉะนั้น การที่มีเป้าหมายในการค้านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที ่
ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�ข้อยกเว้นมาใช้ได้       โดยการทดลอง   หมายถึง 
การดำ�เนินการเพื่อค้นพบบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือ 
เพื่อทดสอบ โดยไม่จำ�เป็นว่าการทดลองนั้นเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการค้าหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือไม่ ทั้งนี้ การ 
พิจารณาว่ากรณีใดเข้าข้อยกเว้นหรือไม่จะต้องพิจารณา 
เป็นรายกรณี

	 4. ประเทศเยอรมนี
	 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเยอรมนีกำ�หนด
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา  
11.2 (2) การกระทำ�เพื ่อวัตถุประสงค์ในการทดลองที ่
เกี ่ยวข้องกับสาระสำ�คัญของสิ ่งประดิษฐ์     โดยข้อยกเว้น 
ดังกล่าวจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการกระทำ� 
เป็นหลักไม่ใช่ล ักษณะของการกระทำ� นอกจากนั ้น ใน 
ประเทศเยอรมนี ศาลได้ว ิน ิจฉัยความหมายของคำ�ว ่า 
“การทดลอง” ไว้อย่างกว้างโดยรวมถึงกระบวนการใดๆ เพื่อ 
เป็นการได้มาซ่ึงข้อมูลโดยไม่จำ�เป็นว่าจะมีการนำ�ข้อมูลนั้น 
มาใช้ประโยชน์ ตราบใดที่การทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เป็นการทดลองที่เก่ียวข้องกับสาระสำ�คัญของการประดิษฐ์  
นอกจากนั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่มีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับปริมาณ 
หรือคุณภาพของการทดลอง กล่าวคือ ผลลัพธ์จากการ 
ทดลองสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ได้ รวมทั้งการนำ� 
ไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย 
(Klinische v. Versuche (Clinical Trials), 1998)

	 5. ประเทศไทย
	 ในประเทศไทย กฎหมายสิทธิบัตรได้ก ำ�หนดข้อ 
ยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้ในมาตรา 36  
วรรคสอง (1) ว่า สิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำ�ใดๆ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้  
ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของสิทธิบัตร 
และไม่ทำ�ให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของ 
สิทธิบัตรเกินสมควร ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
ข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศไทยจะมีเงื่อนไขว่า 
การนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ 
ประโยชน์เพื่อการทดลองซึ่งจะเข้าข้อยกเว้นนั้น จะต้องไม่ขัด 
ต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร  และไม่ทำ�ให ้
เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตร 
เกินสมควร โดยไม่ได้มีการกำ�หนดเงื ่อนไขดังกล่าวไว้ใน 
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กฎหมายของประเทศอื่นที่ได้ศึกษาแต่อย่างใด ฉะนั้น ข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศจึงมีขอบเขตค่อนข้างแคบเมื่อ 
เปรียบเทียบกับประเทศดังกล่าว
	 จากการศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่า แต่ละประเทศได้กำ�หนดขอบเขตของข้อยกเว้นไว้แตกต่างกัน โดย 
บางประเทศกำ�หนดข้อยกเว้นไว้อย่างแคบ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำ�หนดข้อยกเว้นไว้ครอบคลุมเฉพาะการนำ�ยา 
รักษาโรคมาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองเท่านั้น และการทดลองดังกล่าวจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือประเทศไทยที ่
กำ�หนดเงือ่นไขของการทดลองวา่    การทดลองซึง่จะเขา้ขอ้ยกเวน้นัน้จะตอ้งไมข่ดัตอ่การใชป้ระโยชนต์ามปกตขิองเจา้ของสทิธิบตัร 
และไม่ทำ�ให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของสิทธิบัตรเกินสมควร จึงอาจไม่สามารถนำ�ข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช ้
กับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และเยอรมนี ศาลได้วินิจฉัยตีความ 
ข้อยกเว้นไว้อย่างกว้าง รวมถึงการนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย โดยรวมถึงการนำ�มาใช้ทดลอง 
ในกระบวนการเริ่มต้น แล้วจึงนำ�มาพัฒนาในภายหลัง โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี ศาลได้วินิจฉัยตีความไว้กว้างมากว่าผลลัพธ ์
จากการทดลองสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ได้ รวมทั้งการนำ�ไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย  
ดังนั้น เมื่อกฎหมายของแต่ละประเทศได้กำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลองไว้แตกต่างกัน จึงจำ�เป็นที่จะต้อง 
มีกรอบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อกำ�หนดแนวทางการกำ�หนดข้อยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และทำ�ให ้
เกิดความชัดเจนในประเด็นที่มีความแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศดังกล่าว   

บทสรุป
	 การกำ�หนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง เป็นเรื่องจำ�เป็นเพื่อให้สาธารณชนสามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ที ่
ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้เพื่อการทดลองได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการนำ�ไปใช้ประโยชน์นี ้
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยข้อยกเว้นดังกล่าวจะเป็นการรักษาความสมดุลระหว่าง 
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ได้กำ�หนดข้อยกเว้น 
ดังกล่าวไว้แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมนี และไทย ฉะนั้น จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้อง 
กำ�หนดขอ้ยกเวน้การละเมดิสทิธบิตัรเพือ่การทดลองนีไ้วใ้นระดบัระหว่างประเทศ    เพือ่เปน็แนวทางสำ�หรบัสำ�หรบัประเทศตา่งๆ 
ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้มีร่างข้อยกเว้นดังกล่าวไว้เป็นการ 
เฉพาะแล้ว แต่ยังขาดความชัดเจนในบางเรื่องที่จำ�เป็นต้องปรับปรุง เช่น ขอบเขตของข้อยกเว้น การนำ�ไปใช้เพื่อการทดลองที ่
เกี่ยวข้องกับการค้า และการนำ�ไปใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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