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The Thai Patent Office has recently implemented two changes in its practice that could have a 
significant impact on applicants for pharmaceutical patents. These changes include a revised 
interpretation of “Swiss-type” use claims and new transliteration requirements.   

“Swiss-type” use claims  

In January 2011, the Thai Patent Examiners in the Biotechnology and Pharmaceutical group began 
issuing Office Actions rejecting method of treatment claims that have been rewritten to “Swiss-type” 
use claims.  A “Swiss-type” use claim is a claim using the wording “use of a compound […] in the 
manufacture of […]” instead of the wording “method of treatment” or “method of diagnosis,” which 
is forbidden under Section 9(4) of the Thai Patent Act. The basis of these rejections is that “Swiss-
type” use claims are now considered to fall under Section 9(4) of the Thai Patent Act, which bars 
patentability of method of treatment. The Examiners have based these office actions on Decision No. 
1/2553 of the Board of Patents relating to Thai Patent Application No. 0201003643 entitled “Method 
for Treatment of Hepatitis C Virus.” In that decision, the Board of Patents considered that the subject 
matter of the patent application concerned a method of treatment even if the claims were amended to 
use-type format in an attempt to steer clear of Section 9(4). This decision is contrary to past 
guidelines that have been issued by the Patent Office, and its expected impact is currently being 
debated among Examiners and relevant parties.   

Transliteration requirements 

A second change of practice at the Patent Office relates to transliteration requirements. For all patent 
applications in relation to the chemistry field, the Thai transliteration of a compound/composition/ 
active substance name must be accompanied by its English name in parentheses. This practice is 
based on an Announcement of the Department of Intellectual Property dated December 30, 2010. For 
applications that have been pending for quite some time, these instructions put an undue burden on 
the applicants and agents to review and revise the specification text as filed.  The Announcement 
does not mention the filing periods of patent applications to comply with the new requirement. 
Therefore, many applicants have now received office actions for applications filed before this 
announcement came into effect, requiring the applicants to comply with this new requirement.  

Impact on pharmaceutical innovators 

As a result of these changes, many pharmaceutical patent applications—which already face very 
slow processing times—are likely to be further delayed. Pharmaceutical innovator companies should 
be concerned about these changes because clear guidelines on each issue have not been provided by 
the Patent Office. This lack of clarity leads to uncertainty for patent applicants. These valid concerns 
have now been brought to the attention of the Patent Office, as we seek further clarification on how 
each issue will be resolved.   



การเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัของสาํนักสิทธิบตัรท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัยา 

เมื่อเร็วๆ น้ี กรมทรพัย์สนิทางปญัญา ซึ่งดูแลสํานักงานสทิธิบตัรไทย ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัคําขอรบั
สทิธบิตัรในสองเรื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อผูข้อรบัสทิธบิตัรยา โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวประกอบดว้ย 
การเปลีย่นแนวตคีวามขอ้ถอืสทิธกิารใชแ้บบสวสิ (“Swiss-type” use claims) และการเปลีย่นแปลงเกณฑก์ารทบัศพัทช์ื่อทาง
ยา 

ข้อถือสิทธิการใช้แบบสวิส 

เมื่อเดอืนมกราคม 2554 ผูต้รวจสอบคําขอรบัสทิธบิตัรกลุ่มเทคโนโลยชีวีภาพและยา ไดอ้อกหนังสอืแจง้ปฏเิสธคําขอถอืสทิธิ
ประเภท “ขอ้ถอืสทิธกิารใชแ้บบสวสิ” โดยใหเ้หตุผลวา่คาํขอดงักล่าวเป็นคาํขอเกีย่วกบั “กรรมวธิทีางอายุรกรรม” (method of 
treatment) หรอืเป็นคาํขอเกีย่วกบั “กรรมวธิทีางการวนิิจฉยัโรค” (method of diagnosis) ซึง่ตอ้งหา้มมใิหข้อรบัสทิธบิตัรตาม
มาตรา 9(4) ของ พ.ร.บ. สทิธบิตัร พ.ศ. 2522   

ขอ้ถอืสทิธกิารใชแ้บบสวสิ เป็นขอ้ถอืสทิธทิีร่ะบุวา่ “การใชส้ารประกอบ […] ในการผลติ […]”  โดยคาํขอประเภทน้ีสมควรจะ
ถกูจดัเป็นการขอรบัสทิธบิตัรในกรรมวธิกีารผลติเภสชัภณัฑ ์มากกวา่ทีจ่ะเป็นการขอรบัสทิธใิน “กรรมวธิทีางอายุรกรรม” หรอื 
“กรรมวธิทีางการวนิิจฉยั” ดงัทีผู่ต้รวจสอบมคีวามเหน็  

ผู้ตรวจสอบสทิธิบตัรได้อ้างอิงคําวินิจฉัยคณะกรรมการสทิธิบตัรที่ 1/2553 ที่วนิิจฉัยการขอรบัสทิธิบตัรตามคําขอเลขที ่
0201003643 ซึง่เป็นคาํขอเกีย่วกบั “กรรมวธิกีารบาํบดัรกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซ”ี (Method for Treatment of Hepatitis C 
Virus) คณะกรรมการสิทธิบัตรมีคําวินิจฉัยว่า สาระสําคัญของการประดิษฐ์ตามคําขอรบัสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นวิธีการ
บําบดัรกัษาโรคอนัมอิาจขอรบัสทิธบิตัรได้  และถงึแมว้่าขอ้ถอืสทิธติามคําขอน้ีจะได้ถูกร่างขึน้โดยมไิด้ใช้ถ้อยคําในมาตรา 
9(4) กต็าม คณะกรรมการกย็งัคงมคีวามเหน็ว่า คําขอประเภทน้ีเกี่ยวขอ้งกบักรรมวธิทีางอายุกรรมอยู่ด ี มขีอ้สงัเกตว่า คํา
วนิิจฉยัของคณะกรรมการสทิธบิตัรดงักล่าว หาไดส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ดมิทีก่รมทรพัยส์นิทางปญัญากําหนดไวไ้ม ่ ซึง่ใน
ปจัจุบนัผู้เกี่ยวขอ้งหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ขอรบัสทิธบิตัร และตวัแทนสทิธบิตัร กําลงัถกเถยีงหารอืถงึความ
เหมาะสม และผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากคาํวนิิจฉยัน้ีอยู ่

เกณฑก์ารทบัศพัท ์

แนวปฏบิตัทิีส่องที่สาํนักสทิธบิตัรไดท้ําการเปลี่ยนแปลงคอื เกณฑก์ารทบัศพัท์ชื่อทางยา  โดยประกาศกรมทรพัยส์นิทาง
ปญัญาฉบบัลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2553 กําหนดว่า ในคําขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐ์ดา้นเคม ีจะตอ้งมกีารระบุคําทบัศพัท์
ภาษาไทย พร้อมกบัวงเลบ็ชื่อภาษาองักฤษกํากบัชื่อสารประกอบ ส่วนประกอบ หรอืสารออกฤทธิท์างยาควบคู่ไปด้วย 
เน่ืองจากประกาศกรมทรพัยส์นิทางปญัญาดงักล่าวมไิดร้ะบุกําหนดเวลาใชบ้งัคบัเอาไว ้ จงึทาํใหป้ระกาศน้ีมผีลยอ้นหลงัไป
ใชก้บัคําขอรบัสทิธบิตัรทัง้หมด มผีลใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรและตวัแทนสทิธบิตัรทีไ่ดย้ื่นคําขอไวก้่อนหน้าน้ีทัง้หมด รวมทัง้ผู้
ขอรบัสทิธบิตัรทีไ่ดย้ื่นคําขอไวเ้ป็นเวลานานแลว้ ตอ้งทําการทบทวนแกไ้ขถอ้ยคําในคําขอทัง้หมดอกีครัง้หน่ึง อนัเป็นการ
เพิม่ภาระเกนิสมควร และก่อใหเ้กดิปญัหายุง่ยากแก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรยาเป็นอยา่งมาก  



ผลกระทบต่อนวตักรรมยา 

การที่สํานักสทิธบิตัรไดก้ําหนดแนวปฏบิตัทิี่ขาดความชดัเจน ยากแก่การปฏบิตัเิช่นน้ี นอกจากจะทําใหผู้้ขอรบัสทิธบิตัร
ประสบปญัหาและความยุ่งยากดงัที่กล่าวมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตัิสองประการ ยงัอาจมผีลให้การพจิารณา
ตรวจสอบคาํขอรบัสทิธบิตัรยา ซึง่โดยทัว่ไปจะล่าชา้อยูแ่ลว้ ตอ้งเน่ินชา้ออกไปอกี  สง่ผลกระทบต่อนวตักรรมยาในอนัทีจ่ะ
ไดร้บัการสง่เสรมิคุม้ครองสทิธบิตัรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อย่างไรกด็ ีในขณะน้ีสาํนักสทิธบิตัรไดร้บัทราบถงึปญัหา
และขอ้กงัวลของผูข้อรบัสทิธบิตัร และคงจะดาํเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงแนวปฏบิตัทิ ัง้สองเรือ่งน้ีใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป  

 


