
บทที 3
การให้ความคุ้มครองแก้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ 

ภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ

ในบทท่ี 3 น้ี ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง การให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแกวิธีการดำเนิน 
การทางธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและสหราซอาณาจักร โดยจะพิจารณาเรื่อง 
ความหมายของการประดิษฐ์ ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตรได้และการประดิษฐ์ที่ฃอ 
รับสิทธิบัตรไม่ได้ รวมถึงแนวทางการให้ความคุ้มครองแกวิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมาย 
ของทั้งลามประเทศ

การที่ผู้เขียนเลือกพิจารณากฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพราะ สหรัฐอเมริกาเป็น 
ประเทศแรกที่เริ่มให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาว่า เพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก ่
วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ส่วนที่ผู้เขียนเลือกพิจารณากฎหมายของสหภาพยุโรปและลหราชอาณาจักรนั้นก็เนื่องมา 
จาก ประเทศดังกล่าวเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางของ 
กฎหมายทรัพยํลนทางปัญญาของโลก จึงเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มประเทศทั้งสองมีแนวทางในการ 
ให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจอย่างไร

ในบทนี้ ผู้เขียนจะแยกพิจารณากฎหมายของทั้งสามประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่ง และกฎหมายของสหภาพยุโรปและลหราซอาณเจักรอี/ไส่วน 
หน่ึง การที่ผู้เขียนพิจารณากฎหมายของสหภาพยุโรปรวมกับกฎหมายของสหราซอาณาจักรนั้น 
เนื่องจากสหราซอาณาจักรเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) อีกทั้งเป็นภาคีสมาชิกของ 
อนุลัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Convention : EPC) ดังนั้น กฎหมายภายในของ 
ลหราชอาณาจักรจึงมีเนื้อหาลอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยก 
พิจารณากฎหมายของทั้งสองออกจากกัน

2 2 . 1 6 6 6 6 2 ^



36

1. ประเทศสหร้ฐอเมริกา

มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์สำหรับการขอ 
รบสิทธิบัตรไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ (1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได ้
(patentable subject matter) (2) เป็นประโยชน์ (useful) (3) เป็นการประดิษฐ็ขึ้นใหม่ (novelty)

(4) ไม่เป็นทีประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) 1 การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายของ 
สหรัฐอเมริกา จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ศาลของสหรัฐอเมริกาผิ ’ Ù)

ยังได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่ลามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ว่า “การประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอ 
รับสิทธิบัตรได้ ให้หมายความรวมถึงสิ่งใด  ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์” 
(anything under the รนท that is made by m an)2 ด้วย

สหรัฐอเมริกาไม,มีการบัญญัติข้อยกเว้นสำหรับการประดิษฐ์ท ี่นำมาขอรับสิทธิบัตรไว  ้
อย่างซัดเจน ที่มีอยู่ก็เกิดจากคำพิพากษาของศาลเป็นส่วนมาก ข้อยกเว้นสำหรับการประดิษฐ์ที่ 
ไม่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ ความคิดที่เป็นนามธรรม (abstract ideas) กฎเกณฑ์ของธรรมชาต ิ
(law of nature) และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (physical phenomena)3

ในช่วงแรกของการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรและเครองหมาย

การค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และศาลได้ปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ 
(business methods) เนื่องจากเห็นว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นเพียงผลผลิตของธรรมชาต ิ
(product of nature) ซึ่งไม่มีคุณค่าควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ข้อยกเว้นสำหรับ 
วิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ได้เกิดขึ้นในปี 1908 โดยศาลอุทธรณ์คณะที่ลอง (the Second 
Circuit Court of Appeal) ได้มีคำตัดสินไว้ในคดี Hotel Security Checking Co. V. Lorraine Co. 
(160 F. 467, 2d Cir. 1908)

ต่อมาในปี 1983 ในคดี Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. V. Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Inc. 4 ศาลสหรัฐอเมริกาได้มีคำพิพากษาให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนิน

1 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.
2 โปรดดูคดี Diamond V. Chakabarty, 206 USPQ 193 (1980).
3 โปรดดูคดี Rubber Tip Pencil Co. V. Floward, 87 บ.ร. (20 Wall.) 498, 507 (1874).
4 564 F. Supp. 1358 (D. Del. 1983).
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การทางธุรกิจของบริษัท Merrill Lynch โดยวินิจฉัยว่า วิธีการท่ีขอรับสิทธิบัตรเป็นวิธีการท่ีได ้รับ 
ความคุ้มครอง เพราะเป็นวิธีการท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์อันทำให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถทำงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ หากวิธีการดังกล่าวทำโดยใช้ฝึมีอของมนุษย์ (done by hand) แล้ว ย่อม 
เป็นส่ิงท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (unpatentable) แต่คดีน้ีก็ยังไม่ได้กำหนดหลัก 
เกณฑ์ท่ีซัดเจนเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods)

อย่าง'ไรก็ดี ในปี 1998 ศาลสหรัฐอเมริกาก็ได้มีคำพิพากษากำหนดให้วิธีการดำเนินการ 
ทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) เป็นสิงทีสามารถนำมาขอรับ 
สิทธิบัตรได้ (patentable) ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาของศาลในคดี State Street Bank 5 คำ 
พิพากษาดังกล่าวถือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ซัดเจนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแกวิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิธีการดำเนินการทางธุรกิจจึงเป็น 
สิ่งที่ลามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่า วิธีการดังกล่าว 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเทคนิค (technical effect) หรือไม่ก็ตาม

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกในปี ค.ศ. 1790 โดยกฎหมายของ 
สหรัฐอเมริกามีเจตนารมณ์ 2 ประการคือ เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ และเพื่อส่งเสริม 
ความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการ 6 ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของ 
สหรัฐอเมริกา ในบทบัญญ้ติมาตรา 8 ที่ว่า

“The Congress shall have power ... to promote the progress of science and 
useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to 
their respective writings and discoveries."

“รัฐสภามีอำนาจในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการ 
โดยการให้อำนาจเด็ดขาดแก,ผู้สร้างสรรค์และผู้ประดิษฐ์สำหรับงานเขียนและการคิดค้นของ 
บุคคลดังกล่าวภายในเวลาอันจำกัด”

5 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

6 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและนหวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 18.
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จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกามีเจตนารมณ์ที่จะให ้
ความคุ้มครองด้านลิฃสิทธิ้และสิทธิบัตรแยกต่างห่างจากกัน กล่าวคือ ลิฃสิทธ (copyright) ใช้เพ่ือ 
คุ้มครองงานเขียน (writings) ของผู้ลร้างสรรค์ (authors) เพื่อล่งเสริมความก้าวหน้าทาง 
วิทยาศาสตร์ (science) และสิทธิบัตร (patent) ใช้เพื่อคุ้มครองการคิดค้น (discoveries) ของผู ้
ประดิษฐ์ (inventors) เพื่อล่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการ (useful arts)

1.1 ความหมายของการป ระด ิษฐ ์

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญ้ติสิทธิบัตรมาหลายฉบับ พระราชบัญญํติฉบับ 
ล่าสุดคือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1952 (The Patent Act of 1952) โดยมาตรา 100 แห่ง 
พระราชบัญญัติได้กำหนดความหมายของ “การประดิษฐ์” (invention) ว่าหมายถึง การสร้าง 
สรรค์หรือการคิดค้น 7 ซึ่งถือเป็นการบัญญัติความหมายอย่างกว้างและไม่ชัดเจนเท่ากับกฎหมาย 
ไทย

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการซาวอเมริกาท่านหนึ่ง (Utermann) ได้อธิบายความหมายเพิ่ม 
เติมสำหรับคำว่า ’’การประดิษฐ์” ดังน้ี “สิ่งใดจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือไม่ มิใช่สาระสำคัญ 
ความสำคัญอยู่ที่ว่า ได้มีการใช้กรรมวิธีทางเทคนิคเพื่อผลิตสิ่งดังกล่าวหรือไม่ หรือว่าสิ่งดังกล่าว 
เป็นสิ่งที่อาจนำไปประยุกตไซไนทางเทคนิคหรือในทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่’'

หากสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้กรรมวิธีทางเทคนิคในการผลิต หรือเป็นสิ่งที่อาจนำไป 
ประยุกตํใช้ไนทางเทคนิคหรือในทางอุตสาหกรรมได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่ตามธรรมชาติ ก็มิ1ได้ 
หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่การประดิษฐ์ กล่าวคือ สิ่งที่เป็นผลผลิตของธรรมชาติ (product of 
nature) โดยตรง เช่น ดีเอ็นเอ (DNA) ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่หากมีการ 
สกัดสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยกรรมวิธีทางเทคนิค สารสกัดที่ได้จะถือเป็นการประดิษฐ์ตาม 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา เพราะสารสกัดดังกล่าวได้มาโดยการใช้กรรมวิธีทางเทคนิค

จากแนวคำพิพากษาของศาล แสดงให้เห็นว่า กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้าม 
การคุ้มครองผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) และถือว่าผลผลิตของธรรมชาติเป็นการ

7 โปรดดู Un ited S ta tes C ode , T itle 35 , S ec tio n  100.
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ประดิษฐ์ (invention) ตามกฏหมาย ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาในคดี Merck and Co. V. Olin 
Mathieson Chem. Corp. (253 F.2d 156, 116 USPQ 484-488 (4th Cir. 1950)) ซึ่งศาล 
อุทธรณ์คณะที่สี่ได้ตัดสินรับรองคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับวิตามินปี 12 โดยวิตามินดังกล่าวเป็น 
สารทีมีอยู่ตามธรรมชาติในตับของมนุษย์ ผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีนี้ได้พบคุณลมบ้ติฃองสารดังกล่าว 
ในการรักษาโรคโลหิตจาง และได้สกัดสารดังกล่าวจากของเหลวในตับของมนุษย์ให้อยู่ในรูปของ 
สารบริสุทธิ้ ศาลอุทธรณ์คณะที่สี่ได้ตัดสินว่า สารที่ได้จากการสกัดจากตับดังกล่าวเป็นการ
ประดิษฐ์โดยให้เหตุผลว่า

“บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ห้ามการออกสิทธิบัตรสำหรับสิ่งที่เป็นผลผลิตของ 
ธรรมชาติ หากสิ่งนั้นเป็นการประกอบกันของสารใหม่และมีประโยชน์ (a new and useful 
composition of matter) และมีคุณสมบ้ติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร” 8

ในปี 1951 คณะกรรมการอุทธรณ์ของสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ได้มีคำวินิจฉัยใน 
คดี Ex parte Foster (90 USPQ 16 (P.O. Bd. App. 1951)) ว่า พันธุพืชใหม่ที่ถูกค้นพบโดย 
บุคคลนั้นไม่ถือเป็นการประดิษฐ์ เพราะผู้ที่ค้นพบไม่ได้กระทำการใด  ๆที่ถือว่าเป็นการพัฒนาปรับ 
ปรุงพันธุพืชดังกล่าว

ในช่วงทศวรรษที่ 70 คำวินิจฉัยของสหรัฐอเมริกาในประเด็นเกี่ยวกับผลผลิตของธรรม 
ชาติ (product of nature) ยังคงเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาโดยตลอด

ในปี 1977 ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดี เท re Bergy (563 F.2d 1031, 
195 USPQ (BNA) 344 (CCPA 1977)) ว่าจุลชีพที่เกิดจากการลังเคราะห์ของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ี 
อาจขอรับสิทธิบัตรได้ โดยศาลถือว่า จุลชีพดังกล่าวเกิดจากการทำขึ้นของมนุษย์เดยการใช้กรรม 
วิธีทางห้องปฏิบัติการ

ในที่สุด แนวคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกาได้เป็นที่ยุติลงในปี ค.ศ. 1980 ในคดี 
Diamond V. Chakrabarty (206 USPQ 193 (1980)) คดีนี้เป็นคดีที่ศาลได้วางหลักการสำคัญ 
เกี่ยวกับการเป็นการประดิษฐ์ของผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) โดยศาลได้พิพากษา

8 จักรกฦษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์. หน้า 89.
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ว่า แบคทีเรียทีสร้างฃึนโดยกรรมวิธีทางชีววิทยา ถือเป็นการประดิษฐ์ที่อาจนำมาขอรับสิทธิบัตรได ้
โดยศาลไดิให้เหตุผลว่า กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิต 
กับการประดิษฐ์ที่มีชีวิต กฎหมายเพียงแต่กำหนดว่า ลิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ต้องเป็นผลงานของมนุษย์ และมิได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กฎหมายสิทธิบัตรมิได้ 
ปฏิเสธการคุ้มครองแก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ศาลยังได้กล่าว 
สรุปไว้ด้วยว่า กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้มีความคุ้มครอง “สิ่งใด  ๆ ก็ตามที่อยู่ 
ภายใต้ดวงอาทิตย์ช็งทำฃึนโดยมนุษย์” (anything under the รนท made by m an )9

นอกจากนี้ มาตรา 101 แห ่งพระราชบัญญ ัต ิสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาย ังได ้บัญญัติถ ึงส ิ่ง ท่ี 
ถือเป็นการประดิษฐํไว้ดังนี้ 10

(1) กรรมวิธี (process)

(2) เครื่องจักรกล (machine)

(3) ผลิตผล (manufacture)

(4) ส่วนประกอบของวัตถุ (composition of matter)

(5) การกระทำใด  ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น 
(any new and useful improvement thereof)

(1) กรรมวิธี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 100 ได้นิยามความหมายของคำว่า “กรรมวิธี” 
(process) ดังนี

“The term “process” means process, art or method, and includes a new use of a 
known process, machine, manufacture, composition of matter, or material”

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.

10 โปรดดู Un ited S ta tes C ode , T itle 35 , S ec tio n  101.
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"กรรมวิธี หมายถึง กรรมวิธี วิธีการ และให้รวมถึงการนำเอากรรมวิธี เครองจักรกล ผลิต 
ผล ส่วนประกอบของวัตถุ หรือวัสดุที่มีอยู่แล้วไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่แตกต่างไปจากเดิม 
ด้วย’'

(2) เคร่ืองจักรกล

เครื่องจักรกล (machine) คือเครื่องมือที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางจักร 
กลซึ่งรวมเข้ากันเพื่อใช้ในการผลิต เซ่น จักรเย็บผ้า เครื่องจักรซึ่งใช้ในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น

(3) ผลิตผล

ผลิตผล (manufacture) คือสิ่งใด  ๆ ก็ตามที่เกิดจากการผลิต ไม่ว่าโดยแรงงานของมนุษย ์
หรือโดยเครื่องจักร เซ่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข ฯลฯ

(4) ส่วนประกอบของวัตถุ

ส่วนประกอบของวัตถุ (composition of matter) คือ ส่วนประกอบของสิ่งต่าง  ๆ ต้ังแต่ 
สองสิงขึ้นไป ไม่ว่าจะเกิดจากการผสมผสานทางเคมี (combination of two or more chem ical) 
หรือผลจากการประกอบกันของวัสดุ (materials) เซ่น นํ้ายาล้างรูปซึ่งเกิดจากการนำสารเคมีมา 
ผสมกัน หรือสิ่งทอซึ่งเกิดจากการประกอบกันของใยผ้า เป็นต้น

(5) การกระทำใด  ๆ ร่ืงใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้ลิงต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ดีข้ึน

การกระทำใด  ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น (any 
new and useful improvement thereof) ได้แก่ การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีฃึน กล่าวคือ 
การกระทำใด  ๆ อันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีต่าง  ๆ ที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม เซ่น การ 
ประดิษฐ์ปากกาลูกลื่นที่มีหมึก 4 สีในหนึ่งด้าม เป็นต้น 11 11

11 เรืยบเรียงจาก Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property ะ The Law of Trademarks.
Copyrights. Patents, and Trade Secrets (New York : West Legal Studies, 1999).
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สรุปคือ กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ถือว่า สิ่งใด  ๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ 
มนุษย์เป็นการประดิษฐ์ที่อาจได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร หากการประดิษฐ์ดังกล่าวมีคุณ 
ลักษณะครบตามที่กฎหมายกำหนด (เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม,เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย และเป็น 
ประโยชน์) โดยไม่คำนึงว่า การประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่

เมื่อพิจารณาความหมายของ “การประดิษฐ์” (invention) ตามหลักกฎหมายของสหรัฐ 
อเมริกาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ถือเป็นการประดิษฐ ์
ที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะวิธีการดำเนินการทางธุรกิจถือเป็นกรรมวิธี 
ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์

1.2 ลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีฃอรับสิทธิบัตรได้

มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดว่า “หากผู้ใดทำการ 
ประดิษฐ์หรือการคิดค้นที่ใหม่และเป็นประโยชน์ซึ่งกรรมวิธี เครื่องจักรกล ผลิตผล หรือส่วน 
ประกอบของวัตถุ หรือการกระทำใด  ๆซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
คืขึ้น ผู้นั้นย่อมได้รับสิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าว หากสิ่งนั้นมีคุณลมบิตครบตามที่พระราชบัญญัติสิทธิ 
บัตรกำหนด” 12

นอกจากนี้ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกายังกำหนดเพิ่มอีกว่า 
"การประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตร ต้องเป็นสิงที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย โดยบุคคลที่มีความ

ชำนาญในระดับสามัญในงานประเภทนั้น” 13

จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว จะเห็นว่า พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอ.'.มริกา 
กำหนดให้สิ่งที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้

1. เ ป ็น ก า ร ป ร ะ ด ิษ ฐ ์ข ึ้น ใ ห ม ่ (n e w ) คือ ไม่มีผู้ใดรู้หรือใช้การประดิษฐ์นั้นอยู่ก่อนวันที่มี 
การขอรับสิทธิบัตร นอกจากนี้ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐ

12 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.
13 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 103.
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อเมริกายังมีข้อกำหนดยกเว้นไม่ให้สิทธิบัตรแก่ การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรใน

สหรัฐอเมริกาอยู่ก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตร, การประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ (public use) หรือมีการจำหน่าย (on sale) ในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะ 
เวลาเกิน 1 ปี, การประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทิ้งร้าง (abandoned), การประดิษฐ์ที่มีผู ้
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน ก่อนที่จะมีการนำการ 
ประดิษฐ์ดังกล่าวมายื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และการประดิษฐ์นั้นได้รับ

สิทธิบัตรแล้วก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา 14

2. ไ ม ่เ ป ็น ท ี่ป ร ะ จ ัก ษ ์โ ด ย ง ่า ย  (n o n - o b v io u s )  คือ ต้องไม่ลามารถคิดหรือทำได้โดยง่าย 
โดยบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์นั้น  ๆ 15 (to be 
nonobvious to a person having ordinary skill in the area of technology  
related to the invention) ซึ่งการจะพิจารณาว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นที ่
ประจักษ์โดยง่ายหรือไม่นั้น จะพิจารณาโดยการเปรยบเทียบกับงานที,ปรากฏอยู่แล้ว 
(prior art) และบางครั้งก็อาจพิจารณาโดยนำปัจจัยภายนอกอย่างอื่นมาใช้เพื่อ

ประกอบการพิจารณา (nontechnical and objective factors) เซ่น ผลกำไรจากการ 
จำหน่ายสินค้า (commercial success), ความต้องการของสังคมสำหรับการ 
ประดิษฐ์ในสาขาวิทยาการนั้น  ๆ เป็นอย่างมาก (long-left need) เป็นต้น 16

3 . เ ป ็น ป ร ะ โ ย ช น ์ (u s e fu l) คือ การประดิษฐ์ที่ให้คุณค่าแก่สังคม (present value to 
humanity) และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical

application)

นอกจากนี้ ศาลสหรัฐอเมริกายังได้กำหนดแนวทางซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการคุ้มครอง 
ด้านสิทธิบัตรแก่ "สิ่งใด  ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย่ซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์” (anything under

14 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 102.
15 เรียบเรียงจาก Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property : The Law of Trademarks

Copyrights. Patents, and Trade Secrets.
16 โปรดดูคดี เท Graham v. John Deere Co., 383 บ.ร. 1 (1966).
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the รนก that is made by man) 17 รวมถึง "การประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ เป็นรูปธรรม และให้ผลที่ 
จับต้องได้” (produce a useful, concrete and tangible re su lt)18

จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มุ่งให้ความคุ้มครองด้าน 
สิทธิบัตรแก่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า สหรัฐ 
อเมริกาได้สร้างความยืดหยุ่นในกฎหมายสิทธิบัตรของตนมากกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ อาจเป็น

เพราะสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการขยายการเติบโตทางอุตสาหกรรม และลามารถ 
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์คดค้นได้มากกว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ซ่ึง 
สหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มืผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นจำนวนมาก คังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงอาศัย 
กฎหมายสิทธิบัตรในการปกป้องผลประโยชน์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ลงทุน 
ของตน

1.3 การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

พระราชบัญณ์ติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามิได้มีการบัญฤJติข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่นำมาขอ 
รับสิทธิบัตรไว้ขัดเจนอย่างเช่นสหภาพยุโรป ลหราซอาณาจักร และประเทศไทย อย่างไรก็ดี เม่ือ 
พิจารณาคำตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกา และแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของสำนักงานสิทธิบัตร 
และเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) รวมถึงคู,มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร

(Manual of Patent Examing Procedure : MPEP) ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้วิจัย จึงอาจสรุป 
ข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่นำมาขอรับสิทธิบัตรได้ลามประการคือ

1. กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (laws of nature) คือ สิ่งที่เป็นนามธรรม ทฤษฏี ความคิด

หรีอแนวความคิดที่ปราศจากตัวตน 19 ซึ่งหมายรวมถึงกฎเกณฑ์และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์

(scientific truths) และคณิตศาสตร์ (mathematical algorithms)

2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (natural phenomena) คือ เหตุการณ์ที่มือยู่แล้วตาม

ธรรมชาติ เช่น สนามแม่เหล็ก (magnetism) และกระแสไฟฟ้า (electricity) เป็นต้น อย่าง'ไรก็ดี

17 โปรดดูคดี Diamond V. Chakrabarty (206 USPQ 193 (1980)).
18 โปรดดูคดี เก re Alappat (33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994)).
19 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์. พิมพ์คร้ังท่ี 2, หน้า 88.
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การนำเอาพลังงานคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ในการส่งสัญญาณนัน ถือเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ 
รอรับสิทธิบัตรได้ เนื่องจาก เป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไปประยุกตํใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในทางปฏิป้ติ (practical app lica tion )20

3. แนวความคิดทีเป็นนามธรรม (abstract ideas) คือ ความคิดที่ยังไม่เป็นรูปร่าง ซ่ึง
ถือเป็นความจริงขันพืนฐาน ทีทุกคนควรมีสิทธินำไปใช้ได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้ม 
ครองตามกฎหมาย 21

1.4 แนวทางการให้ความคุ้มครองแก,วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมาย 
สหรัฐอเมริกา

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้จัดทำแนวปฏิบัต ิ
สำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Examination Guidelines for 
Computer-Related Invention : Guidelines) เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 โดยแนวปฏิบัติ 
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวปฏิบัติในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการ 
ประดิษฐ์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related invention) ซึงรวมถึงการประดิษฐ์ที่ม ี
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ และการประดิษฐ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการประมวลผล

โดยแนวปฏิบัติดังกล่าว (Examination Guidelines for Computer-Related Invention) 
ไม่ถือเป็นกฎหมาย เพียงแต่เป็นแนวปฏิบํติที่ถูกกำหนดขึ้นโดยยึดกฎหมายและคำดัดสินของศาล 
สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แนวปฏิบัตินี้ (Guidelines) จะถูกนำมาใช้เฉพาะกับคำขอรับสิทธิบัตร 
(applications) ที่ข้อถือสิทธิ (claims) มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computers) ไม่ว่าจะ 
เป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ (hardware) หรือซอฟต์แวร์ (software) ก็ตาม ดังน้ัน แนวปฏิบัติสำหรับ 
การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Examination Guidelines for Computer- 
Related Invention) จึงถือเป็นการกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีสาขานี้ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดแนวปฏิบัตินี้ขึ้นเพื่อช่วยลดความลำบากในการ

20 โปรดดูคดี เก re Breslow, 616 F.2d 516,519-21,205 USPQ 221,225-26 (CCPA 1980),
21 โปรดดูคดี เก re Wanmerdam, 33 F.3d 1354, 1360, 31 USPQ 2d 1754, 1759 (Fed. Cir.

1994).
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พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (computer program)

แนวปฎิบ้ติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Examination

Guidelines for Computer-Related Invention) ได้กำหนดแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ 
พิจารณาคำขอที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) พิจารณาว่า ผู้ยื่นคำขอ (applicant) ได้ทำการประดิษฐ์อะไร และต้องการที่จะขอรับ 
สิทธิบัตรสำหรับสิ่งใด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดของการ 
ประดิษฐ์ทังหมดที่ระบุไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร มิใช่พิจารณาเฉพาะรายละเอียดในข้อ 
ถือสิทธิ (claims) เท่าน้ัน

2) ทำการตรวจค้น (search) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) เพื่อเปรียบเทียบกับการ 
ประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตร

3) พิจารณาว่า ข้อถือสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์นั้นเป็นไปตามที่มาตรา 101 แห่ง 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดหรือไม่ 22 ซึ่งการจะพิจารณาว่า การ 
ประดิษฐ์ใดสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรีอไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยแยกประเภท 
ตามข้อถือสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์โดยมีอยู่ 2 ประ๓ ทด้วยกัน คือ

- ข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ประ๓ ทผลิตกัณฑ์ (product claims) คือ การ 
พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที,เป็นส่ิงของ (things) อันได้แก่ 
เครื่องจักร (machine) ผลิตผล (manufacture) และส่วนประกอบของวัตถุ 
(composition of matter)

- ข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ประ๓ ทกรรมวิธี (process claims) คือ การ 
พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เป็นการกระทำ (acts) ซึ่งได ้
กระทำต่อวัตถุอย่างใดอย่าง ̂ น่ึง อันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลบาง 
ประการ

4) พิจารณาว่า ข้อถือสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์นั้นเป็นไปตามที่มาตรา 102 และ 
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดหรือไม่ 23

22 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.
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ชงกรรมวิธทเกยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ทีสามารถขอรับ 
สิทธิบัตรได้ จะต้องมีลักษณะดังนี้23 24

1) กรรมวิธีทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ทีสามารถขอรับ 
สิทธิบัตรได้ จะต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้นภายนอกคอมพิวเตอร์ (outside computer) ซ่ึง 
ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก ) เป ็นผลมาจากการใช ้ข ั้นตอนการทำงานตามท ี่โปรแกรมคอมพ ิวเตอร ์ 
(computer program) ลังการ ซึ่งกรรมวิธีตามลักษณะนี้ จะต้องเป็นกรรมวิธีที่ 
ไชในการจัดการกับวัตถุที่ลามารถลับต้องได้ หากผลที่ได้จากการใช้กรรมวิธี 
ดังกล่าวม ีล ักษณะที่แตกต่างไปจากผลลัพธ์ท ี่เก ิดข ึ้นจากการทำงานของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) ตามปกติ กรรมวิธีนี้ก็ลามารถขอรับสิทธิบัตร 
ได้ ตัวอย่างเซ่น

วิธีการทำให้นํ้ายางอยู่ตัวลำหรับทำเป็นแม่พิมพ์ (mold) ซึ่งวิธีการนี้ไดใช้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 
ที่จะทำให้นํ้ายางอยู่ตัว และได้รูปแบบแม่พิมพ์ตามที่ต้องการ 
วิธีการควบคุมกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ (robot) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ 
คอมพิวเตอร์ซวยในการคำนวณตำแหน่งการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต ์

(ข) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการแปลงข้อมูลที่อยู่ภายนอกคอมพิวเตอร ์
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (computer data) ซึ่งหากเป็นกรรมวิธีที่มี 
ประโยชน์ใน “โลกแห่งความเป็นจรง'’ (real world) กรรมวิธีนี้ก็สามารถนำมา 
ขอรับสิทธิบัตรได้ ตัวอย่างเซ่น

วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ลัญญาณไฟฟ้า และข้อมูลการ 
เต้นของหัวใจมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลง

สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจ อันจะทำให้

ลามารถคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ และทำให้สามารถรักษา

23 เรียบเรียงจาก Sue Ann Mota, “Internet business method patents-the Federal Circuit 
vacates the preliminary injunction in Amazon.com V. Bamesandnoble.com,” The John Marshall 
Journal of Computer & Information Law 19 (Spring 2001) : 523-534.

24 เรียบเรียงจาก The United States, Department of Commerce, Patent and Trademark Office, 
“Examination Guidelines for Computer-Related Invention,” 61 Federal Regulations 7478 (February 
28, 1996).
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คนที่มีอาการหัวใจวายได้ทันท่วงที ดังนี้ ถือเป็นวิธีการที่มีประโยซน!น 
โลกแห่งความเป็นจริง (real world)

วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ซวยในการสำรวจหาแผ่นดินไหว ซึ่งคอมพิวเตอร ์
จะแสดงให้เห็นถึงพลังงานของแผ่นดินไหว โดยการสัญญาณคลื่นของ

แผ่นดินไหวให้กลายเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ดังนี้ ถือเป็นวิธีการที่มี 
ประโยซนในโลกของความจริง (real world) เนื่องจาก ช่วยให้ลามารถ 
สำรวจหาแผ่นดินไหวได้

2) กรรมวิธีทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ทีสามารถนำไป 
ใช้ประโยซนในทางปฏิป็ติ (practical application) ในสาขาเทคโนโลยีนั้น  ๆ ย่อม 
สามารถขอรับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรได้ ตัวอย่างเช่น

- วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการโอนข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล และการ 
กู้ข้อมูลระหว่างที่เก็บข้อมูลซึ่งถูกนำมาใช้บ่อย  ๆ (cache) กับฮาร์ดดิสก์ (hard 
disk) ซึ่งทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ใต้เร็วกว่า

- วิธีการควบคุมการทำงานของเครองคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ 
ทำงานหลาย  ๆ อย่างได้พร้อมกัน ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ 
เครืองคอมพิวเตอร์ (computer)

จากการศึกษาแนวปฏิบัติ (Guidelines) นี้ จะเห็นว่า แนวทางการให้ความคุ้มครองด้าน 
สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเปิดโอกาสในการให้ความคุ้มครองแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(computer program) เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเห็นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอย่างไม่ได้เป็น 
เพียงวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (mathematical algorithm) เท่าน้ัน แต่เป็นเคริ่องมือที ่
ลามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิปติ (practical application) ได้ ดังนั้น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางประเภทจึงสมควรที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

นอกจากนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) บังได้มี 
การออกคู่มีอกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (Manual of Patent Examining Procedure : 
MPEP) เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมํติสิทธิบัตรด้วย มีข้อสังเกต1ว่า ดู่มือกระบวนการตรวจสอบ 
สิทธิบัตร (MPEP) ได้กำหนดให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา

(USPTO) ปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก'วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods or 
methods of doing business) ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกบัญญ้ติไวิในคู่มีอกระบวนการตรวจ 
สอบสิทธิบัตร (MPEP) ของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งถืงปี 1996
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อย่างไรก็ดี ในคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 7 ประจำป ี
2000 ก็มิได้มืฃ้อกำหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจอีก ซึ่งต่อมาก็ได ้
มีการจัดทำคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2001 โดย 
คู่มือฉบับนี้ (MPEP) ได้มืการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการตรวจสอบข้อถือสิทธิ (claims) 
ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) ไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่ทำการ 
พิจารณาข้อถือสิทธิ (claims) ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจเซ่นเดียวกับการพิจารณาข้อ 
ถือสิทธิประเภทกรรมวิธี (process claims) ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวมืวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความ 
ยุ่งยากในการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ 25

ในขณะที่ ศาลสหรัฐอเมริกาก็ต้องพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทาง

ธุรกิจ (business method patents) จำนวนมาก เนื่องจากมีการฟ้องร้องกันในเรองของการละเมิด 
สิทธิบัตร และการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ขาดคุณสมบติตามที่

กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด ดังจะเห็นได้จากการฟ้องร้องในคดีของ Amazon.com, Inc. V. 

Barnesandnoble.com, Inc., 73 F.Supp.2d 1228 (W.D. Wash. 1999)

ในปัจจุบัน ทั้งสำนักงานสิทธิบัตรและเครองหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และ 
ศาลต่างมีความเห็นพ้องกันว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (new) ไม่ 
เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) โดยบุคคลผู้มืความชำนาญในระดับสามัญในงานประเภท 
นั้น  ๆ และเป็นประโยชน์ (useful) ย่อมเป็นสิงที่อาจขอร้บสิทธิบัตรไค้ ซึ่งศาสตราจารย์ Raskind 
นักวิชาการซาวอเมริกา ก็ได้ให้ข้อลังเกตเพิ่มเติมว่า “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่จะได้รับสิทธ ิ
บัตร จะต้องเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่  ๆ เท่านั้น” 26

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะขอพิจารณาการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของ 
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งออกเป็นลามช่วง คือ

25 เรียบเรียงจาก The United States, Patent and Trademark Office, "Manual of Patent 
Examining Procedure : Section 2106.” Available from : http://www.uspto.gov [2004, March]

26 เรียบเรียงจาก Leo J. Raskind, “The state Street Bank decision : The bad business of 
unlimited patent protection for methods of doing business,” 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. 
L.J-.61 (1999).

http://www.uspto.gov
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(ก) ช่วงก่อนมีคำตัดสินคดี State Street Bank ซึ่งเป็นคดีที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ

(ข) ช่วงที่มีคำตัดสินคดี State Street Bank

(ค) ผลที่ตามมาหลังจากคำตัดสินคดี State Street Bank

(ก) ‘ช่วงก่อนมีคำตัดสินคดึ State Street Bank

ในอดีต วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ถือเป็นสิงที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ในคดี Ex 
parte Abraham (1868 Cornm'r Dec. 59,59 (Comm’r Pat. 1868)) ศาลได้วินิจฉัยว่า การให้ 
สิทธิบัตรแก,วิธีการจัดทำบัญชี (methods of book-keeping) ถือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ 
ของกฎหมายสิทธิบัตร

และในคดี United States Credit Sys. Co. V. American Credit Indemnity Co. (53 F. 
818,819 (S.D.N.Y. 1893)) ศาลก็ได้มีคำตัดสินไปในทางเดียวกันว่า วิธีการในการทำธุรกรรมทาง 
ธุรกิจตามธรรมดา เป็นลิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

ในคดี Hotel Security Checking Co. V. Lorraine (160 F. 467 (2d Cir. 1908)) ศาลได้ 
มีคำพิพากษาว่า ‘'วิธีการสำหรับเครื่องรับ'จ่ายเงินสดและการตรวจสอบบัญชี', (methods of 
means for cash registering and accounting checking) เป็นสิงที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
เนื่องจาก วิธีการในการจัดทำบัญชี (bookkeeping) นั้นขาดคุณสมบติเรื่อง “ความใหม่” (new) 
นอกจากนี้ศาลยังกล่าวอีกว่า วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (obvious) อย่าง 
ไรก็ดี ศาลในคดีนี้ไม่ได้ทำการวินิจฉัยว่าวิธีการดำเนินการทางธุรกิจถือเป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธ ิ
บัตรได้หรอไม่ (subject matter) แต่ที่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจในคดีนี้ไม่ลามารถขอรับสิทธิ 
บัตรได้นั้น เป็นเพราะไม่มีคุณลมบติตามที่กฎหมายกำหนด

อย่าง1ไรก็ดี ในปี 1889 “วิธีการจัดการด้านการเงินโดยอัตโนมํต” (automated financial 
management) ก็ถือเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจอันแรกที่ได้รับสิทธิ

บัตร(หมายเลขสิทธิบัตร คือ 395,781 395,782 และ 395,783) โดยที่เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับวิธี
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การ (method) และอุปกรณ์ (apparatus) ที่ใช้สำหรับรวบรวมข้อมุลสถิติสำหรับกิจการโดย 
อัตโนมัติ27

จากคดีข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า “วิธีการจัดการด้านการเงินโดยอัตโนมัติ” น้ี เป็นการประดิษฐ ์
ที่ได้รับสิทธิบัตรในลักษณะที่เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (computer-related

invention) เนื่องจากเป็นการขอรับสิทธิบัตรในกรรมวิธีและอุปกรณ์ ดังนั้น จึงมิได้เป็นการให้สิทธ ิ
บัตรแก่ตัวกรรมวิธี (process) โดยตรง

นอกจากนี้ในปี 1971 ยังได้มีการออกสิทธิบัตรหมายเลข 3 ,573 ,747สำหรับ “ระบบการ 
สื่อสารที,ทำให้เกิดการซื้อขายหรอแลกเปลี่ยนทรัพยํสินระหว่างผู้ซื้อ'’ (Communication System  
for Effectuating the Sale or Exchange of Fungible Properties between Subscribers) ซึง 
เป็นระบบที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และหุ้น โดยระบบการดำเนินการดัง 
กล่าวจะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยการจับคูผู้ซื้อกับผู้ขายที่เสนอราคาต้องตรงกัน

ตัวอย่างคดีที่ศาลยอมรับการให้สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method 
patents)

คดี Rand, McNally & Co. V. Exch. Scrip-Book Co. (187 F. 984 (7th Cir. 1911)) 
ซึ่งศาลได้พิพากษาให้สิทธิบัตรแก่สมุดคูปองค่าโดยสารรถไฟ (railroad fare coupon 
book)

คดี Cincinnati Traction Co. V. Pope (210 F. 443 (6th Cir. 1913)) ซึงศาลได้ 
พิพากษาให้สิทธิบัตรแก่สมุดคูปองที่ลามารถแยกออกเป็นส่วน  ๆ ได้ (coupon book 
with detachable parts)

คดี Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. V. Merrill Lynch, Fenner & Smith, 
Inc. ซึ่งศาลได้พิพากษาให้สิทธิบัตรแกวิธีการให้บรีการทางการเงินซึ่งเชื่อมบัญชีแต ่
ละบัญชีเช้าด้วยกัน (financial services method that linked individual accounts)

27 เรียบเรียงจาก The United States, Patent and Trademark Office, “White Paper on 
Automated Financial of Management Data Processing Methods (Business Methods)." Available from 
: http://www.usDto.aov/web/menu/busmetho/index.html [2001, February 6]

http://www.usDto.aov/web/menu/busmetho/index.html
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ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรก่อนที่ 
จะมีคำตัดสินในคดี State Street Bank และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,333,184 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลการ 
โทรตัพท์ (call message recording for telephone systems) (คดี AT&T V. Excel 
Communications, Inc.)

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,745,681 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับรถเข็นซื้อของบนเว็บ

(Stateless Shopping Cart for the Web) ของบริษัท รนท Microsystem

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,207 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการประมูลย้อนกลับ

(Reverse Auction) ของบริษัท Priceline.com โดยบริษัท Priceline.com ได้ยืนขอ 
รับสิทธิบัตรในวันที่4 กันยายน 1996 และได้รับสิทธิบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 1998

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,960,411 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการลังซื้อสินค้าด้วยการค

ลิกครังเดียว (One-click buying) ของบริษัท Amazon.com โดยบริษัท

Amazon.com ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 12 กันยายน 1997 และได้รับสิทธิบัตรใน 
วันท่ี 28 กันยายน 1999

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า การออกสิทธิบัตรในช่วงแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งออกให้ 
แก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ เป็นการให้อนุญาตที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก การดีความ

กฎหมายที่เคร่งครัด แต่หลังจากที่มีคำตัดสินคดี State Street Bank ในปี 1998 ซึ่งยอมให็วิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้แล้ว จะเห็นว่า สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการ 
ทางธุรกิจ (business method patents) ทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องกันมากมาย เช่น การฟ้อง 
ร้องคดีของบริษัท Amazon.com และการฟ้องร้องคดีของบริษัท Priceline.com เป็นต้น

(ข) ช่วงท่ีมีคำตัดสินคดี State Street Bank

ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาได้มีคำตัดสินในคดี State Street Bank & Trust Co. V. 

Signature Financial Group, Inc. (149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)) กำหนดให้วิธีการดำเนิน 
การทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำตัดสินของศาลดังกล่าวถือ 
เป็นการยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยสิทธิบัตรนี้เป็นของบริษัท

Signature ซึ่งมีชื่อว่า “ระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับบริการด้านการเงินระหว่างศูนย์กลาง 
และหน่วยรอบข้าง” (data processing system for hub and spoke financial services 
configuration)
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ศาลอุทธรณ์ในคดีนี้มีความเห็นว่า การยกเว้นไม่ให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่

สามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้นเป็นการไม่ถูกต้อง เนื่องจาก วิธีการดำเนินการทางธุรกิจก็ถือเป็น 
กรรมวิธี (process) อย่างหนึ่ง ด้งนั้น จึงควรได้รับการพิจารณาเหมือนกับกรรมวิธีหรือเทคโนโลยี 
อ่ืน  ๆ หากวิธีการดำเนินการทางธุรกิจมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด (เป็นการประดิษฐ ์
ขึ้นใหม่ ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย เป็นประโยชน์) ย่อมถือเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ นอก 
จากนี้ ยังมีความเห็น1ว่า ทั้งวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการและวิธ ี
การดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธ ิ
บัตรได้ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ศาลในคดี State Street Bank ตัดสินโดยเน้นเฉพาะการดี 
ความตัวบทกฎหมายมากกว่าที่จะคำนึงถึงนโยบายการตลาด 28 คำพิพากษาในคดีนี้ได้รบอิทธิพล 
มาจากคำตัดสินของศาลฎีกาในคดี Diamond V. Chakrabarty (447 บ.ร. 303,206 USPQ 193 
(1980)) คดีนี้เป็นคดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการให้สิทธิบัตรแก่แบคทีเรีย ซึงเป็นคำตัดสินที่ทำให้การขอ 
รับสิทธิบัตรกรรมวิธีเปิดกว้างมากขึ้น โดยศาลได้กำหนดหลักเกณฑในคดีนี้ว่า สิ่งที่สามารถขอรับ 
สิทธิบัตรได้ ได้แก่ “สิ่งใด  ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย่ซึ่งกระทำโดยมนุษย์” (anything under 
the รนท that is made by man)

ในสหรัฐอเม''ริกา ได้มีการดีความกฎหมายสิทธิบัตรอย่างกว้างโดยศาล ตังนั้น เพ่ือขจัด 
ปัญหาในการดีความกฎหมายตังกล่าว รัฐสภาจึงควรที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อจำกัดการดี

ความกฎหมายของศาล อันจะช่วยให้กฎหมายมีความซัดเจนมากขึ้น

คดีที่ได้รับอิทธิพลจากคำตัดสินในคดี State Street Bank คือ คดี AT&T V. Excel 
Communications, Inc. (172 F.3d 1352, 1358, 50 USPQ 2d. 1447, 1452 (Fed. Cir. 1999)) 
การประดิษฐ์ในคดีนี้ คือ ระบบโทรตัพท์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการโทรโดยการแสดงข้อมูลเครื่อง 
รับของผู้รับโทรตัพท์ทางไกลเพื่อการเก็บเงินในอัตราที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการเป็นฝ่ายรับหรือโทร 
ออก โดยศาลได้วินิจฉัยว่า การพิจารณาว่าการประดิษฐ์นี้เป็นสิ่งที่ฃอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ไม่ 
ได้พิจารณาจากการที่ม ีกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรืออัลกอริธึมเป็นส่วนประกอบของการ

28 เรียบเรียงจาก Jason Taketa, “The future of business method software patents in the
international intellectual property system," Southern California Law Review (May 2002).
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ประดิษฐ์ แต่จะพิจารณาว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวมีประโยชน์ เป็นรูปธรรม และให้ผลที่ดับต้องได้ 
(produce a useful, concrete and tangible result) หรอไม่

ความแตกต่างระหว่างคดี State Street Bank และ คดี AT&T V. Excel 
Communications, Inc. คือ สิทธิบัตรของคดีแรกอยู่ในประเภทของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ 
สิทธิบัตรของคดีหลังอยู่ในประเภทของสิทธิบัตรกรรมวิธี 29

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได้ให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์ที่หลากหลายขึ้นสำหรับการ

ประดิษฐ์ประเภทกรรมวิธี (process) เช่น วิธีการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet 
search methods) การส,งค่าไปรษณีย์ (delivery of postage) ระบบการควบคุมการเชื่อมต่อเข้า 
สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet server access control) รถเข็นซือฃองอิเล็กทรอนิกลั 
(electronic shopping carts) เป็นต้น30

อน่ึง สหรัฐอเมริกาจะทำการตรวจสอบการประดิษฐ์โดยคำนึงเรื่อง “ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์” (commercial utility) มากกว่าที่จะคำนึงถึง “หลักกระบวนการทางเทคนิค” (technical 
effect doctrine) ดังเช่นสหภาพยุโรป 31 กล่าวคือ สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาได้นั้น ไม่ 
จำเป็นจะต้องมีกลไกทางเทคนิค (technical feature) ก็ได้ หากการประดิษฐ์ดังกล่าวมีประโยชน ์
ในทางการค้า ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) เช่น

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,774,870 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรโปรแกรมการให้รางวัลการซื้อสินค้า 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (an online shopping rewards program) ของบริษัท 
CilckReward

29 เรียบเรียงจาก Matthew G. Well, “ Internet business method patent policy,” Virginia Law 
Review (June 2001).

30 เรียบเรียงจาก William อ. Wiese, "Death of a myth : The patenting of internet business 
models after State Street Bank,” Intellectual Property Law Review. 17 (2000).

31 เรียบเรียงจาก Michael Chissick and Alistair Kelman, Electronic commerce : Law and 
practice. 2nd edition (London : Sweet & Maxwell, 2000).
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- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,207 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการประมูลย้อนกลับ

(Reverse Auction) ของบริษัท Priceline.com

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,210 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรวิธีการทดแทนให้แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
ที่ให้ความลนใจในโฆษณาบนเคริอข่ายคอมพิวเตอร์ เซ่น อินเทอรเน็ต (a method for 
compensating users for paying attention to an advertisement information 
distributed over a computer network such as the Internet)

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,797,127 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรระบบการซื้อตั๋วเครื่องบินที่ช่วย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถซื้อตั๋วที่แน่นอนในราคาที่แน่นอน (a 
system for the purchase of airline tickets in which facilities are provided for 
users to purchase an 'option to buy’ a certain ticket at a certain price) ของ 
บริษัท Priceline.com

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,799,285 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรวิธีการและระบบสำหรับช่วยผู้ขาย 
รายเล็กในการลงทะเบียนสินค้าเพื่อขายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภาย 
นอก (a method and system for enabling a small seller to register its goods 
for sale through a third party distributor)

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,855,008 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรระบบการดึงดูดใจประซาซนทางด้าน 
การเงินให้ดูข้อความทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (a system that 
provides financial incentives for citizens to view political messages on the 
Internet)

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,960.411 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการลังซื้อสินค้าด้วยการค 
สิกครังเดียว (One-click buying) ของบริษัท Amazon.com

- สิทธิบัตรหมายเลข 6,018,721 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในวิธีการและระบบสำหรับปรับปรุง 
การตรวจลอบและควบคุมหลักทรัพย์ (method and system for improved 
collateral monitoring and control) ของบริษัท Citibank ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลูกค้า 
ในการตัดสินใจซื้อหลักทรัพยํในราคาที่ลูกค้าพอใจ

(ค) ผลท ี่ตามมาหลังจากคำต ัดส ินคดี State Street Bank

ความสำคัญของคำตัดสินในคดี State Street Bank คือ เป็นคำตัดสินที่ยกเลิกข้อยกเว้น 
สำหรับสิ่งที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ แต่เดิม วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business 
methods) เป็นสิ่งที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งคดี state street
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หลังจากมีคำตัดสินในคดี State Street Bank ก็ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรสหรับวิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) เป็น 
จำนวนมาก รายงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) เปิด 
เผยว่า ในปี 1998 ได้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นจำนวน 
1,300 ฉบับ และได้มีการออกสิทธิบัตรให้แล้วจำนวน 420 ฉบับ และในปี 2000 ได้มีการยื่นคำขอ 
รับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจจำนวน 7,800 ฉบับ และได้มีการออกสิทธิบัตรให้แล้ว 
จำนวน 899ฉบับ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2001 แม้จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทาง 
ธุรกิจกว่า 10,000 ฉบับ แต่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้เพียง 433 ฉบับเท่านั้น 32

แม้จะมีการเพิกถอนสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจบางฉบับ แต่การเพิกถอนตัง

กล่าว เกิดจากสาเหตุของการขาดคุณสมใ]ติเรื่อง “ความใหม่” (novelty) หรือเป็นกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ (mathematical algorithm) มิได้เกิดจากการที่ลิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นวิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) 33 ตัวอย่างเซ่น สิทธิบัตรหมายเลข 
5,926,796 ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการขายสมาชิกนิตยสารในราคาขายปลีกผ่านเครือข่ายอินเทอร ์
เน็ต โดยสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ใด้ถูกเพิกถอนเพราะขาดคุณสมบัติเรื่อง “ไม่เป็นที่ 
ประจักษ์โดยง่าย” (non-obvious) กล่าวคือ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มี 
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนั้นเอง 34

Bank ถือเป็นคดีที่ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองของกฎหมายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงวิธี
การดำเนินการทางธุรกิจ

32 เรืยบเรียงจาก Wynn Coggins, “Business methods still experiencing substantial growth- 
report of fiscal year 2001 statistics," Last Modified on November 15, 2001. Available from : 
httD://www.usDto.aov/web/menu/pbmethod/fv2001 strport.html

33 เรียบเรียงจาก Frank พ. Dahn, “Methods of doing business,” Journal of the Patent Office 
Society 85, 91 (1991).

34 เรียบเรียงจาก Larry A. Dimatteo, “The new problem of business method patents : The 
convergence of national patent laws and international internet transactions, in Symposium Article : E- 
Commerce in the digital millenium ะ The legal ramifications of the DMCA and business method 
patents,” Rutgers Computer and Technology Law Journal. (2002).

http://www.usDto.aov/web/menu/pbmethod/fv2001
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ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 บริษัท Amazon.com ได้ทำการฟ้องร้องคดีต่อศาลแขวงสห 
พันธรัฐ (Federal District Court) ว่า บริษัท Barnesandnoble.com ได้กระทำการละเมิดสิทธ ิ
บัตรหมายเลข '411 ซึ่งเป็นของ บริษัท Amazon.com โดยสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับ 
วิธีการและระบบการซื้อขายสินค้าบนเครีอข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ลังซื้อสินค้าสามารถทำการ 
สังซือสินค้าได้ด้วยการคสิกครังเดียว (One-click buying) บริษัท Amazon.com อ้างว่า วิธีการสิง 
ซือสินค้าของ บริษัท Barnesandnoble.com ที่เรียกว่า “วิธีการสิงซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน’’ 
(Express Lane) มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ดังนั้น บริษัท 
Amazon.com จึงได้ยื่นร้องต่อศาลให้ทำการตัดสินเบื้องต้น

ศาลได้รับคำร้องตามคำขอของ บริษัท Amazon.com พร้อมทำการวินิจฉัยโดยการ 
พิจารณาปัจจัยประกอบลี่ประการด้วยกันคือ

(1) ค ว า ม เ ป ็น ไ ป ใ ต ้ข อ ง ค ว า ม ส ำ เ ร ็จ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ด ิษ ฐ ์ (L ik e l ih o o d  o f  S u c c e s s  o n  th e  

M e r its ) บริษัท Barnesandnoble.com อ้างว่า คำร้องของโจทก์ฟังไม่ขึ้น เพราะสิทธิบัตรหมาย 
เลข ‘411 ไม่มีผลบังคับ เนื่องจาก เป็นที่ประจักษัได้โดยง่าย (obvious) และเป็นงานที่ปรากฏอยู่ 
แล้ว (prior art) นอกจากนี บริษัท Barnesandnoble.com ยังอ้างอีกว่า วิธีการลังซื้อสินค้าด้วย 
ช่องทางด่วน (Express Lane) ไม่ได้ละเมิดข้อถือสิทธิใด  ๆ (any claims) ของสิทธิบัตรหมายเลข 
‘411

ตัวอย่างคดีท่ีเป็นผลมาจากการให^ทธิบัตรแก่วิธิการดำเนินการทางธุรกิจ

เนื่องจากสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ถูกสันนิษฐานว่ามีผล ภาระการพิสูจน์ตามคำกล่าวอ้าง 
ของ บริษัท Barnesandnoble.com จึงเป็นหน้าทีของ บริษัท Barnesandnoble.com ซึงบริษัทฯ 
ไม่ลามารถพิสูจน์ให้เห็นตามคำกล่าวอ้างได้ โดยศาลเห็นว่า งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ท่ี 
บริษัท Barnesandnoble.com อ้างว่าเหมือนกับวิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 น้ัน ปรากฏ 
ว่ามีความแตกต่างกันในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ (key) ของแต่ละงาน

นอกจากนี้ ศาลยังเห็นอีกว่า วิธีการลังซื้อสินค้าด้วยการคลิ้กครั้งเดียว (One-click 
buying) ถือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษํได้โดยง่าย (nonobvious) แม้ว่าวิธีการตามสิทธิ 
บัตรหมายเลข ‘411 จะดูง่าย (simple) แต่ก็มิได้หมายความว่า ความง่ายนั้นจะทำให้การประดิษฐ์ 
กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ (expert) กล่าวว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข
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‘411 น้ี ถือเป็นการสร้างนวัตกรรม (innovative) อย่างหนึ่ง ดังนี้ แสดงให้เห็นว่า วิธีการสั่งซื้อสิน 
ค้าด้วยการคลิ้กครั้งเดียว (One-click buying) ไม่สามารถเข้าใจไดโดยง่ายโดยบุคคลผู้มีความ 
ชำนาญในระดับสามัญ (ordinary skill) และศาลยังได้ชี้ให้เห็นอีกว่า ความสำเร็จที่เกิดจากการ 
ใช้วิธีการตามการประดิษฐ์ (commercial success), การที่การประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาที่เกิด 
ขึ้นมานานได้ (long-left need) และการที่การประดิษฐ์ส่งผลต่อคู่แข่ง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที ่
แสดงให้เห็นว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ถือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษํได้โดย 
ง่าย (nonobvious)

ศาลแขวงสหพันธรัฐได้สรุปว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ของ บริษัท 
Amazon.com นั้นมีผลบังคับ และวิธีการสั่งชื้อสินค้าด้วยซ่องทางด่วน (Express Lane) ของ 
ปริษ'ท Barnesandnoble.com มีลักษณะเหมือนยับวิธีการจังซื้อสินค้าด้วยการคลิ้กครั้งเดียว 
(One-click buying) ของ บริษัท Amazon.com จึงทำให้ บริษัท Barnesandnoble.com กระทำ 
ละเมิดต่อสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ดังนั้น บริษัท Amazon.com จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความ 
สำเร็จของการประดิษฐ์ของตน

(2) ความ เส ียห ายท ี่ไม ่ส ามารถทำให ้ด ีข ึ้น ได ้ (Irreparab le  Harm ) เนื่องจาก บริษัท 
Amazon.com สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการประดิษฐ์ของตน จึงทำให้เกิดข้อ

ลันนิษฐานที่ว่า มีความเสียหายที่ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้เกิดขึ้นยับ บริษัท Amazon.com ซ่ึง 
บริษัท Barnesandnoble.com ไม่สามารถโต้แย้งข้อจันนิษฐานดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท 
Amazon.com ยังได้เสนอหลักฐานที่สมบูรณ์ต่อศาลว่า บริษัทฯ ได้สูญเสียโอกาสในการสร้าง 
ความโดดเด่นและความภักดี (loyalty) ของลูกค้าในช่วงที่มีการวิพากษํวิจารณ์เกิดขึ้น ซึ่งความ 
สูญเสียนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้ และจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือน

(3) การถ ่วงด ุลทางการค ้า  (Ba lance o f  Hardsh ip ) ศาลแขวงสหพันธรัฐเห็นว่า บริษัท 
Bamesandnoble.com ลามารถแก้ไขวิธีการสั่งซือสินค้าด้วยซ่องทางด่วน (Express Lane) เพ่ือ 
หลีกเลี่ยงการทำละเมิดต่อสิทธิบัตรหมายเลข ‘411 ได้โดยง่ายโดยบริษัท Barnesandnoble.com  
ควรเพิ่มขั้นตอนบางอย่างในการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัท Amazon.com เสีย 
ประโยชน์เบื้องต้นสำหรับวิธีการสั่งชื้อสินค้าด้วยการคลิ้กครั้งเดียว (One-click buying) ถ้าไม่มีคำ 
ตัดสินเบื้องต้นนี้
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(4) ประโยชน์ของสาธารณะ (Public In terest) ศาลได้ช้ีให้เห็นว่า สังคมได้ใช้การ 
ประดิษฐ์นี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสั (electronic

commerce) ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันเพ่ือสร้างความเป็นหน่ึงจะทำ 
ให้ผูบ้ริโภคได ้รับประโยชน์ และจะทำให้เกิดการประดิษฐค์ ิดค้นและความหลากหลายในทาง
พาณิชย่อเล็กทรอนิกสั ในทางตรงข้าม การประดิษฐ์ (innovation) จะถูกขัดขวางหากปล่อยให้ผู้ 
อื่นมีสิทธิใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างอิสระ ดังน้ี การให้ความคุ้ม 
ครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่การประดิษฐ์ จะช่วยล่งเสริมให้มีการพยายามในการ 
ประดิษฐ์คิดค้นและการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

การให้ความคุ้มครองแก่ บริษัท Amazon.com ต่อไป จะทำให้คู'แข่งทางการค้าของบริษัท 
Amazon.com ต้องพยายามคิดค้นหาแนวทางใหม่  ๆซึ่งจะเป็นผลดีต่อสาธารณประโยชน์

ดังน์น ศาลจึงมีคำสังห้ามมิให้บริษัท Barnesancinoble.com ใช้วิธีการสังซื้อสินค้าด้วย 
ช่องทางด่วน (Express Lane) และต้องจ่ายพันธบัตร (bond) ให้แก่ บริษัท Amazon.com เป็น 
จำนวน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ 35

เมื่อพิจารณาคดีดังกล่าวร้างต้น จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเห็นประโยชน์ของการให้ความ 
คุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจมากกว่าผลเสีย ดังน้ัน จึงส่งผลให้วิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจกลายเป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งผู้วิจัยก็เห็นด้วยกับการให้ความ 
คุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงแต่ผู้ 
วิจัยมีความเห็นว่า ควรที่จะมีการกำหนดแนวทางในการให้ความคุ้มครองที่ชัดเจนกว่านี้ เพ่ือช่วย 
ขจัดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) 
ซึ่งอาจทำโดยการออกกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพื่อช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้

35 โปรดดูคดีขฉง Amazon.com, Inc. V. Bamesandnoble.com, Inc., 73 F.Supp.2d 1228 (W.D.
Wash. 1999).
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ธุรกิจ
1.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่๓ ดข้ึนจากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทาง

หลังจากคำตัดสินในคดี State Street Bank จะพบว่า สหรัฐอเม'ริกาได้ออกพระราช 
บัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้,ประดิษฐ์ในเรื่องเก่ียวกับทรัพย์สิน'ทางปัญญา ค.ศ. 1999 (The Inventors 
Protection Act as part of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform 
Act of 1999) หรือทีเรียกว่า “First Inventors Defense” หรือ “prior user” 36 ซึ่งพระราชบัญญัติ 
ตังกล่าวใด้ปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการที่ใช้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ถูกนำมายื่นขอรับสิทธิ 
บัตรโดยสุจริต ก่อนวันที่มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 ปี ที่สหรัฐอเมริกากำหนดเช่นนี้ 
เพราะเกรงว่า ผู้ประกอบการพาณิชย่อเล็กทรอนิกลัที่มาทีหลังอาจทำลายกิจการที่มีอยู่ก่อนเพียง 
เพราะผู้ประกอบการนั้นได้รับสิทธิบัตรในวิธีการดำเนินการทางธุรกิจซึ่งเป็นวิธีการที่กิจการตาม 
ปกติได้ใช้อยู่ก่อนแล้ว 37

อน่ึง ได้มีการร้องเรียนสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) 
เน่ืองจาก ผู้ตรวจสอบไม่ทำการตรวจลอบสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจให้ละเอียด หรือมี 
ข้อผิดพลาดในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ตังน้ัน สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่อง 
หมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์เรื่อง “การเรื่มต้นสิทธิบัตรวิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจ” (Business Method Patents Initiative) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความ 
ชำนาญของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในสาขาเกี่ยวกับวิธีปฎิบติทางธุรกิจ โดยประกาศฉบับน้ีกำหนด 
ให้มีการใช้ “หลักการตรวจครั้งที่สอง” (second look doctrine) กับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิ 
บัตรหลังจากมีคำตัดสินในคดี State Street Bank ซึ่งหลักการนี้จะใช้ในการตรวจสอบคำขอรับ 
สิทธิบัตรในประเภท 705 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ระบบประมวลผลข้อมูล เก่ียวกับการเงิน วิธีปฏิบัติ 
ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการกำหนดราคา" (Class 705 entitled “Data Processing : 
Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination”) กล่าวคือ หาก 
คำขอรับสิทธิบัตรใดมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจตามท่ีกำหนด คำขอรับสิทธิ 
บัตรตังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง 38

36 โปรดดู United States Code, Title 35, Section 273.
37 เรียบเรียงจาก Shelia M. Ryan and John M. Bagby, “An idea whose time has come :

Patenting software and business methods,” Business Law Today 33, 37 (February 2001).
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ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได้มีการออก “White Paper” เก่ียวกับ “ระบบการประมวลผลข้อ 
มูลทางการเงินหรือการจัดการ (วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ)” (Automated Financial or 
Management Data Processing Methods (Business Methods)) เพื่อเสนอคำแนะนำสำหรับ 
การเพื่มคุณภาพในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การเสนอให้ผู้ 
ตรวจสอบได้รับการแกที่เหมาะสม เพิ่มความลามารถในการตรวจค้น (search) งานที่ปรากฎอยู่ 
แล้ว (prior art) และการตรวจสอบอีกครัง (second-level review) สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรท่ี 
เก่ียวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจในประ๓ ท 705 เป็นต้น ด้วยวิธีการตรวจลอบดังกล่าว จะช่วย 
ลดจำนวนสิทธิบัตรท่ีขาดคุณสมบัติเรอง “ความใหม่” (new) และ “ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย” 
(non-obvious)

นอกจากนี สมาคมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมรืกา (The American
Intellectual Property Law Association) ยังได้มีการออก “White Paper” เกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร 
วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (White Paper on Patenting Business Methods : AIPLA White 
Paper) ซ่ึงมีคำแนะนำ 9 ข้อ ดังต่อไปน้ี

1. วิธีการดำเนินการทางธุรกิจควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเซ่นเดียวกับการ 
ประดิษฐ์อย่างอื่น

2. ไม่ควรมีการทดสอบพิเศษหรือการตีความกฎหมายสิทธิบัตรเป็นการพิเศษในเรื่อง 
เกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ

3. ผู้ทรงสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจซาวอเมริกาไม่ควรมีข้อเสียเปรียบคู่แช่งขัน 
ซึ่งเป็นซาวต่างชาติ เพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

4. สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าควรรวบรวมงานที่ปรากฏอยู่แล้วของวิธี 
การดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ได้รับสิทธิบัตร รวมถึงวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ได้ 
ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ

5. สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าควรจ้างผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ตรวจลอบ 
เหล่าน้ีควรมีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจ เช่น มีปริญญาโทบริหารธุรกิจ และควรพัฒนา 
ความชำนาญและแกฝนผู้ตรวจลอบดังกล่าว 38

38 เรียบเรียงจาก The United States, Patent and Trademark Office, “Patents : PTO to add 
additional layer to review of electronic commerce business methods," 59 PTCJ 710 (March 31, 
2000).
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6. รัฐสภาควรส่งเสริมสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าด้วยการให้สำนักงานฯ
ใช้เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บมาอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการตรวจ
สอบดังกล่าว

7. ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้อยู่ขณะนี้ เพื่อช่วยให้บุคคลภายนอกลามารถดำเนินการ
ตรวจลอบอีกครั้งด้วยการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลแขวง โดยไม่มีการใช้หลัก
กฎหมายปิดปากมาผูกมัดคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 
ซึ่งไม่ได้รับการทบทวนโดยศาลแขวง

8. ให้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหลัง 
จาก 18 เดือนน้ัน มีผลบังคับใช้

9. ควรตีความกฎหมายป้องกันผู้ประดิษฐ์รายแรกอย่างกว้าง เพื่อครอบคลุมข้อถือสิทธิ 
เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจท้ังหมด ไม่ว่าข้อถือสิทธินั้นจะอยู่ในรูปแบบใด 39

39 เริยบเรียงจาก American Intellectual Property Law Association, White Paper on Patenting 
Business Methods (November 27, 2000) :

1. Business method inventions should remain protected under the same 
framework of laws under which other inventions are protected.

2. No special test or interpretation of the patent laws should be applied to 
business method patents.

3. United States inventors of business method patents should not be 
substantively or procedurally disadvantaged compared to their foreign 
competitors by changes in บ.ร. patent laws.

4. The PTO should collect non-patent business methods prior art, including 
material describing business methods not implemented on a computer.

5. The PTO should continue to hire more examiners with business backgrounds, 
such as MBAs, and should aggressively improve the skills and training of new 
examiners.

6. Congress should restore to the PTO full use of fees collected in order to fund 
these improvements.

7. The current laws should be amended to provide for third party reexamination 
procedures with a right of appeal to the Federal Circuit, and with no estoppel 
attaching to PTO decisions not reviewed by the Federal Circuit.

8. The new laws regarding publication of บ.ร. applications after 18 months 
should be allowed to have their effect.
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ไม่เพียงเท่านี้ รัฐสภาสหรัฐอเม'ริกายังได้มีความพยายามในการขจัดปัญหายุ่งยากที่เกิด 
จากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ โดยการเสนอร่างพระราชบัญญ้ติว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธี 
การดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีซื่อว่า “The Business Method Patent 
Improvement Act” ร่างพระราชบัญญัตินี้เสนอให้มีการโฆษณาคำขอร ับสิทธิบัตรวิธีการดำเนิน 
การทางธุรกิจภายใน 18 เดือน, อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถเสนองานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
เพ่ือเป็นการบันทึก หรือการดำเนินการร้องเรืยนเพื่อดัดค้านการออกสิทธิบัตร, ให้มีการจัดทำบัญชี 
ของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ได้ร ับ การอนุม่ติแล้ว, ให้ดำเนินการดัดค้านสิทธิบัตรที่ไดร้ ับ การ 
อนุม่ติแล้วภายใน 9 เดือน นับจากวันออกสิทธิบัตร และกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอร ับ สิทธิบัตรต้อง 
บรรยายขอบเขตของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง เพื่อการตรวจค้น 
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art)

ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะเห็นว่า สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ มีความแตกต่างจาก 
เทคโนโลยีในสาขาอื่นจึงควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อช่วยในการดูแลเป็นพิเศษ

โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ ยังได้กำหนดความหมายของ “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” 
(business method) และการประดิษฐ์ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method 
invention) ไว้ดังนี

(เอฟ) “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” ให้หมายความถึง
(1) วิธีการซึ่งใช้ใน-

(เอ) การบรหาร, การจัดการ หรือ การดำเนินการอย่างอื่นในวิสาหกิจหรือองค์กร 
ต่าง  ๆ รวมถึงเทคนิคที่ใช่ในการจัดการ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือ 

(บี) การประมวลผลข้อมูลทางกาฯ,งิน ,
(2) เทคนิคใด  ๆที่ใช้ในการกีฬา การสิงลอน หรือ ความชำนาญส่วนบุคคล และ
(3) วิธีการใด  ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการตาม (1) หรือ เทคนิคใดๆ ที่ใช้ 

คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการตาม (2) 9

9. The first inventors defense should be interpreted broadly to encompass all 
claims to methods of doing business regardless of the form of the claims.
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(จี) “การประดิษฐ์ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” ให้หมายความถึง
(1) การประดิษฐ์ใด  ๆ ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ 

หรอ
อุปกรณ์อื่น  ๆ ด้วย)

(2) การประดิษฐ์ใด  ๆซึ่งประกอบด้วยข้อถือสิทธิที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ 40

จากความหมายข้างต้น จะเห็นว่า เป็นการให้ดำนิยามที่มีความหมายกว้างมาก ทั้งนี้ อาจ 
เพราะต้องการให้ครอบคลุมขอบเรตของวิธีปฎิป้ติทางธุรกิจ (business practice) ทั้งหมด แต่การ 
ให้ดำจำกัดความที่กว้างเซ่นนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาความไม ่แน ่นอนอันอาจทำให้เกิดเป็นคดีฟ้อง 
ร้องกันฃึน อย่าง* 1 2 3โรก็ดี ดำนิยามตามร่างพระราชบัญญ้ตินื้ก็มีเนื้อหาที่ลอดคล้องกับขอบเขตในคดี 
State Street Bank และกรอบของ “White Paper”

40 เรียบเรียงจาก H. R. 5364
Business Method Patent Improvement Act of 2000 (Introduced in the House)

SEC. 2. DEFINITIONS.
Section 100 of title 35, United States Code, is amended by adding at the end the

following:
(f) The term 'business method' means—

(1) a method of"
(A) administering, managing, or otherwise operating an enterprise or 

organization, including a technique used in doing or conducting business; or 
(ธ) processing financial data;

(2) any technique used in athletics, instruction, or personal skills; and
(3) any computer-assisted implementation of a method described in paragraph (1) 

ora technique described in paragraph (2).
(g) The term 'business method invention' means-

(1) any invention which is a business method (including any software or other
apparatus); and

(2) any invention which is comprised of any claim that is a business method.
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แม้ขณะนี้ จะยังไม่มีคำนิยามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับ “วิธีการดำเนินการทาง 
ธุรกิจ” (business methods or methods of doing business) แต่เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 
เรื่อง “การเริ่มต้นสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” (Business Method Patents Initiative) ท่ี 
สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้กำหนดประ๓ ทของคำขอ 
รับสิทธิบัตรทีต้องถูกตรวจสอบเป็นครังที่สอง (second look doctrine) ไว้ จึงทำให้พอจะอนุมาน 
ได้ว่า “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” น่าจะหมายถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบประมวลผลข้อมูล 
ทางด้านการเงิน วิธีปฏิบัติ'ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ หริอการกำหนดราคา" (Data Processing 
: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination)

อนึ่ง ในขณะที่ผูว้ิจัยได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็ยังคงไม่ได้ผ่านร่าง
กฎหมาย “The Business Method Patent Improvement Act" โดยเนือหาของร่างกฎหมายฉบับ 
นี้ก็ยังคงไม่ต่างไปจากที่ผูวิจัยได้ทำการศึกษา

2. ประเทศสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์หลักของระบบสิทธิบัตรในยุโรปคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
วิธีการดำเนินการทางธุรกิจไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรในยุโรปได้ แต่เครื่องจักรหรือกรรมวิธีทาง
เทคนิคที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจลามารรถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ 41 ในยุโรป สิ่งที่ถือเป็นการ 
ประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องมีลักษณะทางเทคนิค (technical character) 
หรือเกี่ยวกับการสอนในทางเทคนิค (technical teaching) กล่าวคือ วิธีการทางเทคนิคที่นำมาใช้ 
จะต้องสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคที่มีอยู่ได้

การประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรตามอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European
Patent Convention : EPC) และกฎหมายของลหราซอาณาจักรได้ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้น 
ใหม่ (new) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step) และสามารถประยุกต็ใช้ในทางอุตสาหกรรม 
(capable of industrial application)42 ทั้งอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปและพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
แห่งสหราชอาณาจักรต่างก็ได้บัญญัติถึงการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรไว้ ซึ่งวิธี

41 เรืยนเริยงจาก Keith Beresford, Special report : Patenting software under the European 
Patent Convention (London : Sweet & Maxwell, 2000).

42 โปรดดู EPC, Article 52 (1) และ UK Patent Act 1977, Section 1 (1).
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การดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตาม 
กฎหมาย อย่าง'ไรก็ดี สหภาพยุโรปก็ได้เร่ิมให้สิทธิบัตรแก,วิธีการดำเนินการทางธุรกิจบ้างแล้ว โดย 
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป คือ ให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็น 
ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่หากส่ิงน้ันเป็นเพียงแค่ทฤษฎี ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย

ในช่วงแรก (ค.ศ. 1961-1965) สหภาพยุโรปและลหราซอาณาจักรยังไม่ได้ระบุไว้อย่างซัด 
แจ้งว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) เป็นสิงทีไม่ลามารถนำมาขอ 
รับสิทธิบัตรได้ จะมีก็แต่เพียงการระบุไม่ให้ความคุ้มครองแก,วิธีการในการคำนวณ (method of 
calculation) ต่อมาในปี 1969 ก็ได้มีการกำหนดบทยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับการประดิษฐ์ที่ไม่ 
สามารถขอรับสิทธิบัตรไว้ว่า ให้รวมถึงวิธีการที่นำมาใช้เกี่ยวกับด้านการเงินและการจัดทำบัญชี 
และในช่วงปลายปี 1971 อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปก็ได้กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ
(business methods or methods of doing business) เป็นสิ่งที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม 
กฎหมาย

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศสมาซิกของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) ดังน้ัน 
กฎหมายและแนวทางการตัดสินของศาลสหราชอาณาจักร จึงต้องมีความสอดคล้องกับคำวินิจฉัย 
ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office : EPO) และอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป 
(EPC)

โดยปกติแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) และประเทศลหราชอาณาจักรจะไม่ให้ 
ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ แต่หากวิธีการดำเนินการทางธุรกิจใด 
เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ (new) และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step) หรอเป็นวิธีการทาง ' 
เทคนิคซ่ึงใช้ในการดำเนินธุรกิจ วิธีการดังกล่าวก็อาจนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย 43

43 เรียบเรัยงจาก Notice from the European Patent Office dated 26 March 2002 concerning
business method. Available from : http://www.european-patent- 
office.ora/news/info/2002 03 25e.htm

http://www.european-patent-office.ora/news/info/2002_03_25e.htm
http://www.european-patent-office.ora/news/info/2002_03_25e.htm
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ทำให้วิธีการดำเนินการ 
ทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) เป็นส่ิงท่ีได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายสิทธิบัตร ในขณะท่ี สหภาพยุโรปและสหราซอาณาจักรมีความเข้มงวดในการให้ 
สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) มากกว่าสหรัฐอเมริกา 
กล่าวคือ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักร จะต้องมีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) แต่สหรัฐอเมริกาไม่คำนึง 
ว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ฃอรับสิทธิบัตรนั้นจะมีลักษณะทางเทคนิคหรือไม่ หากวิธีการดัง 
กล่าวมีประโยซใ!ในเซิงพาณิชย์ (commercial utility) และมีคุณสมบัติครบตามท่ีกฎหมายกำหนด 
คือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) และเป็น 
ประโยชน์ (useful) ก็ย่อมสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

2.1 สหภาพยุโรป

กฎหมายสิทธิบัตรที่สหภาพยุโรปใช้ก็คือ อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) โดยข้อ 52 แห่ง 
อนุสัญญาได้กำหนดดังนี้

(1 ) สิทธิบ ัตรสหภาพยุโรปจะอนุมติให้แก่การประดิษฐ์ซึ่งสามารถประยุกตใช้ในทางอุต 
สาหกรรม (industrial application) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (new) และมีขั้นการ 
ประดิษฐ์สูงขึน (inventive step)

(2) สิ่งต่อไปนี้ ถือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม (1)
(เอ) การค้นพบ (discoveries) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (scientific theories) และวิธี 
การทางคณิตศาสตร์ (mathematical methods)
(บี) งานสร้างสรรค์สิงสวยงาม (aesthetic creations)
(ซี) แบบแผน กฎเกณฑ์ และวิธีการ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด การเล่นเกม 
หรือการดำเนินธุรกิจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (schemes, rules and methods 
for performing mental acts, playing games or doing business, and program 
for computers)
(ดี) การแสดงข้อมูล (presentation of information)

จากบทบัญญ้ติข้างต้น จะเห็นว่า สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป 
จะต้องมีคุณสมปติ 3 ประการ คือ
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1. ลามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (industrial application)
2. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่(novelty)
3. มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step)

ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะถือว่าสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสากรรมได้นั้น จะต้องเป็นการ
ประดิษฐ์ที่มีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) หรือมีประโยชน์ทางเทคนิค (technical 
contribution) กล่าวคือ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จรืง หากการประดิษฐ์ดังกล่าว 
สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
ย่อมมีคุณสมปติครบตามที่กฎหมายกำหนด และอาจขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายได้

แม้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป จะกำหนด'ให้วิธีกาดำเนินการทางธุรกิจ (business
methods) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ในปี 1999 สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ก็ 
ได้ออกแนวปฏิบัติ (guidelines) กำหนดให้ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับ 
สิทธิบัตรได้ หากวิธีการดังกล่าวมีลักษณะทางเทคนิค (technical character) การที่การประดิษฐ์ 
นั้นเป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ไม่ทำให้วิธีการดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิ
บัตรได้

และในปี 1999 นี้ คณะกรรมการสหภาพยุโรป (European Commission) ยังได้ทำการ 
คืกษาฃ้อตกลง ว่าด้วยเรองผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106 on the Economic Impact of Patentability of 
Computer Programs) อีกด้วย ซึ่งเรื่องที่เป็นหลักในการศึกษาก็คือเรื่อง “สิทธิบัตรวิธีการดำเนิน 
การทางธุรกิจ” โดยการศึกษาดังกล่าวมีข้อสรุป 3 ประการดังนี้

1 . ให ้ยก เล ิกข ้อยกเว ้นสำหร ับ ส ิ่งท ี่ไม 'ลาม ารถขอร ับ ส ิทธ ิบ ัตรได ้น»ก ,โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์

2. ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป เชื่อว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer
program) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) เป็นส่วนประกอบของการประดิษฐ์ 
จะทำให้การประดิษฐ์นั้นมีวิทยาการทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้แนวทางในการให้ความ 
คุ้มครองแก,ว ิธ ีการดำเน ินการทางธ ุรก ิจของสหภาพยุโรปเป ็นเซ ่นเด ียวก ับสหรัฐ 
อเม,ริกา

3. กฎหมายสหภาพยุโรปอาจไม่จำกัดเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบ ัตรโดยดูจากสาขา 
เทคโนโลยี
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ซึ่งการสืกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีลักษณะทาง 
เทคนิค ย่อมเป็นสิงที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้44

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2000 คณะกรรมการสหภาพยุโรป (European Commission) ได้ 
เสนอกฎหมาย (Directive) ว่าด้วยเรองการประดิษฐ์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ
(computer-implemented inventions) โดยกฎหมาย (Directive) ดังกล่าวกำหนดให้ วิธีการ 
ดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ จาก 
บทบัญญ้ตินี้อาจสรุป,ได้,ว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีลักษณะทางเทคนิคใด  ๆ ย่อมเป็นสิ่ง 
ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้45

ร่างกฎหมาย (Directive) ดังกล่าว จะยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิ 
บ ัตรได ้เซ ่น วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ให้เป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตร 
ได้ หากมีประโยชน์ทางเทคนิค (technical contribution) ห่รึอมีลักษณะทางเทคนิค (technical 
feature) และมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการ 
ประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกตํใช้โนทางอุตสาหกรรม

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) จึง 
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหภาพยุโรป เซ่น

- คำวินิจฉัยที่ T0022/85 (OJ EPO 1990) ซึ่งเกี่ยวกับระบบประมวลผลสรุปของ 
เอกสาร (Document Processing Abstracting) ของบริษัท IBM การประดิษฐ์ในคำ 
ขอรับสิทธิบัตรนี้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำการสรุปเอกสารโดยอัตโนม่ติ คณะ 
กรรมการอุทธรณ์เห็นว่า การประดิษฐ์นี้เป็นเพียงการจัดเรียงระบบการทำงาน ซึ่ง

44 เรียบเรียงจาก Larry A. Dimatteo, “The new problem of business method patents : The 
convergence of national patent laws and international internet transactions, in Symposium Article : E- 
Commerce in the digital millenium : The legal ramifications of the DMCA and business method 
patents," Rutgers Computer and Technology Law Journal.

45 โปรดดู Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions -  
Frequently asked question. Available from :
httD://europa.eu.int/comm/intemal market/en/indcroD/comp/02-32.htm
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แสดงออกในรูปของการทำบทสรุปเท่านั้น โดยไม่มีลักษณะทางเทคนิคใด  ๆ เลย ดัง 
นั้น จึงไม่อาจขอรับสิทธิบ้ตรได้

- คำวินิจฉัยที่ T0854/90 (OJ EPO 1993) ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครองจักรที่ 
ปริการตนเอง (method of operating self-service machine) การประดิษฐ์ในคำขอ 
รับสิทธิบัตร นี้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่บริการตนเอง เซ่น เครื่องแลก 
เงิน (cash dispenser) ที่สามารถทำงานไดิโดยการอ่านค่าในการ์ด (machine- 
readable card) ดังนี้ ถือเป็นเพียงการใช้คำลังกับเครื่องจักรเท่านั้น แม้จะมีการใช้ 
อุปกรณ์ทางเทคนิค แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็น 
เพียงวิธีการตามธรรมดาเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่มีกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งเป็นสิงที่ลามารถขอรับ 
สิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหภาพยุโรป เซ่น

- สิทธิบัตรหมายเลข 399.805B ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการตรวจสอบความน่า 
เชื่อถือของคู่สัญญา

- สิทธิบัตรหมายเลข 829,056 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบที่ช่วยให้ความสะดวกใน 
การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยบัตรเครดิต (credit card) โดย 
ผู้ซื้อจะทำการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตกับผู้ขาย แล้วผู้ขายจะทำการส่งระหัส 
ที่ใช้ในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อช่วยป้องกันการซื้อสินค้าโดยผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิ้

2.2 สหราชอาณาจักร

มาตรา 1 (1) แห่ง,พระราชบัญญ้ติสิทธิบัตร ค.ศ. 1977 ของลหราซอาณาจักรก็ได้บัญณ์ติ 
ไว้เซ่นเดียวกับอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) ว่า “การประดิษฐ์ที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้น 
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(เอ) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(บี) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
(ซี) สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
(ดี) ต้องไม่เป็นลิ่งที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม (2 )46

46 โปรดดู UK Patent Act 1977, Section 1 (1).
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และมาตรา 1 (2) แห่งพระราชบัญญ้ติสิทธิบัตร ค.ศ. 1977 ก็'โต้บัญญ้ติถึงสิ่งที่,ไม่ 
สามารถฃอร้บสิทธิบัตร ดังนี้

(เอ) การค้นพบ (discoveries) ทโเษฏิทางวิทยาศาสตร์ (scientific theories) และวิธีการ 
ทางคณิตศาสตร์ (mathematical methods)

(บี) งานวรรณกรรม (literary) ภาพยนตร์ (dramatic) ดนตรีกรรม (musical) ศิลปกรรม 
(artistic work) หรีองานสร้างสรรค์สิงสวยงาม (aesthetic creations)

(ซี) แบบแผน กฎเกณฑ์ และวิธีการ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด การเล่นเกม หรือ 
การดำเนินธุรกิจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (schemes, rules and methods for performing 
mental acts, playing games or doing business, and program for computers)

(ดี) การแสดงข้อมูล (presentation of information)47

สหราซอาณาจักรมีแนวทางว่า การพิจารณาเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการ
ดำเนินการทางธุรกิจ ผู้ตรวจลอบต้องทำการพิจารณาโดยแยกจากกัน เพราะวิธีการดำเนินการ 
ทางธุรกิจไม่ลามารถฃอรับสิทธิบัตรไค้เพียงเพราะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซวยในการดำเนินการ

แม้ว่าบทบัญญ้ติของกฎหมายสิทธิบัตรลหราซอาณาจักรจะเป็นเซ่นเดียวกับอนุสัญญา 
สิทธิบัตรยุโรป แต่แนวทางการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของสหราซอาณา 
จักร มีแนวโน้มที่เข้มงวดกว่าแนวทางของสหภาพยุโรป แม้กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณา 
จักรจะได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป อย่างไรก็ดี สหราซอาณาจักรก็ยอมรับว่า วิธ ี 
การดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากวิธีการนั้นมีกระบวนการทาง
เทคนิค (technical effect)48

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายสหราชอาณาจักรไม่ได้ 
เซ่น

47 โปรดดู UK Patent Act 1977, Section 1 (2).
48 โปรดดู Patent Notices : Patent Act 1977 ะ Interpreting Section 1 (2). Available from :

http://www.Datent.aov.uk

http://www.Datent.aov.uk
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คำขอรับสิทธิบัตรของ Bilgrey Samson Limited (Patent Decision of the Patent 
Office 0/577/01) ซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน 
ธุรกิจตามธรรมดา
คำขอรับสิทธิบัตรของ Dell USA LP (Patent Decision of the Patent Office 
0/177/02) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ผู1ช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) สามารถใช้คำสั่ง 
เฉพาะในการทำงานของเครองคอมพิวเตอร์

2.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองแก,วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมาย
สหภาพยุโรปและสหราซอาณาจักร

แต่เดิม อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปและกฎหมายสิทธิบัตรของสหราซอาณาจักร กำหนดให้ 
วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งบทบัญณ์ติดังกล่าวถูก,ใช้ 
บังคับมาเป็นเวลาหลายปี แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจ 
พาณิชย็อิเล็กทรอนิกสัจึงทำให้เกิดปัญหาในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร

โดยปกติ สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) และสำนักงานสิทธิบัตรสหราซอาณาจักร ต่างก็ 
ใช้หลักกระบวนการทางเทคนิค (technical effect doctrine) ในการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ใด 
เป็นสิ่งที่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ หากการประดิษฐ์’ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีลักษณะทาง 
เทคนิค (technical feature) ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ลามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรยุ 
โรป (EPO) ได้กำหนดแนวปฏิบติ (Guidelines) ในการตรวจลอบการประดิษฐ์ตามอนุสัญญาสิทธิ 
บัตรยุโรปว่า ‘‘การประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะทางเทคนิค” 49 และ 
สำนักตัวแทนสิทธิบัตรของลหราซอาณาจักร (The Chartered Institute of Patents Agents 
Guide to the Patent Act 1977 : CIPA) ก็ได้กำหนดแนวปฏิบติไว้เซ่นเดียวกับสำนักงานสิทธิบัตร 
ยุโรป (EPO) กล่าวคือ ลักษณะทางเทคนิค (technical feature) จะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณา 
ว่า การประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตร ถือเป็นลิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรตามที่มาตรา 1 (2)
กำหนดไว้หรือไม่

49 โปรดดู EPO Guidelines c, Chapter IV, 1.2 (ii).
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แม้ว ิธ ีการดำเน ินการทางธุรก ิจจะเป ็นส ิ่งท ี่ไม ่สามารถขอรับส ิทธ ิบ ัตรได ้ตามกฎหมาย 
ของสหภาพยุโรปและลหราซอาณาจักร แต่เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา จึง 
ทำไห้การให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มไปในทาง 
เดียวกับสหรัฐอเมริกา เพียงแต่มีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่า กล่าวคือ วิธีการที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ จะ 
ต้องไม่เป็นเพียงวิธีการธรรมดาที่ใข้ในการดำเนินธุรกิจ แต่จะต้องมีลักษณะทางเทคนิค
(technical feature) ด้วย

อย่าง1ไรก็ดี เมื่อเดือนมกราคม 2001 องค์การสิทธิบัตรยุโรป (European Patent 
Organization) ได้จัดประชุมเพี่อหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจว่า สม 
ควรที่จะแก่ไขกฎหมาย โดยการยกเลิกบัทบัญญํตที่กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ 
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการยังไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะเกรงว่า 
หากแก่ไขกฎหมายแล้ว อาจทำให้กิจการขนาดเล็กและนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อิสระเกิด 
ความเสียเปรียบในการแข่งข้นทางธุรกิจ

ในเดือน สิงหาคม 2001 สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ที่ไม่มี 
กระบวนการทางเทคนิค (technical effect) ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้50

“หลักกระบวนการทางเทคนิค” (Technical Effect Doctrine) ถูกนำมาใช้เพี่อให้แน่ใจว่า 
การประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตรนั้นอยู่ในสาขาของเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) จะ 
ใช้เป็นหลักการในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เพี่อพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตร 
เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ดี สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ไม่ 
ได้กำหนดคำนิยามของ “กระบวนการทางเทคนิค” (Technical Effect) ไว ้ ดังนั้น จึงทำให้เกิดเป็น 
ปัญหาในการตีความว่า การประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตรนั้นมีกระบวนการทางเทคนิคหรือไม่

50 Available from : http://www.european-p3tent-office.ora/news/pressrel/2001 08 13 e.htm
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