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ตอบโจทย: ระบบทรัพยสินทางปญญา

• ระบบทรพัยสนิทางปญญา คืออะไร
• การจดสิทธิบัตร คือ ระบบทรพัยสนิทางปญญา ?

• ระบบทรพัยสนิทางปญญาของที่ไหน

• นักวิจัยอยางเราจะใชประโยชนระบบทรพัยสนิทางปญญา

อยางไร



ระบบทรพัยสินทางปญญา

การสรางสรรค

• นักประดิษฐ

• องคกรประดิษฐ

• องคกรใหทุน

การคุมครอง

• นักประดิษฐ - องคกรใหทุน
• กรมทรพัยสินทางปญญา

• ตัวแทนสิทธิบัตร

การใชประโยชน

• เจาของสิทธิ

• อุตสาหกรรม

• ทนายความ

• Investment bank

การบังคับใชสิทธิและการระงับขอพิพาท

• เจาของสิทธิ     - ทนายความ
• ตํารวจ          - ศุลกากร
• อัยการ          - กรมทรัพยสินฯ
• ศาล



วิธีการใชประโยชนระบบ: Intellectual Property Management

Holistic approach

Multidisciplinary

IP and 
other laws

Science 
and other 

related 
disciplines

Biz mng Social and 
other 

aspects
สทิธิบัตรยนีความหอมของขาวสทิธิบัตรยนีความหอมของขาว

Risk Risk mngmng



IP Management

• No “one size fit all” formula
• IP management varies from discipline to 

discipline, from industry to industry
• IP management is dynamic
• Today IPM may be not good for tomorrow.



Basic understanding of IP
• สรางสรรคโดยมนุษย

• ทรัพยสินสวนบุคคล (private property) ซึ่งสิทธิสวนบุคคลนี้เปน
สิทธิแตเพียงผูเดียว หรือ exclusive right กลาวคือผูทรงสิทธิหรือ
เจาของมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในทรัพยสินทางปญญานั้น หากผูใดตองการนํา
ทรัพยสินทางปญญานั้นไปใชประโยชน ตองไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิกอน 
หากไมไดรับการอนุญาตถือวาเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้น

• Limited period of protection อายุการคุมครองที่จํากัด 
• Acquisition of right วิธีการไดมาซึ่งการคุมครอง ทรัพยสินทาง

ปญญาโดยสวนใหญ (ยกเวนลิขสิทธิ์และความลับทางการคา) ตองมีการจด
ทะเบียนและตออายุการคุมครองตลอดอายุการคุมครอง

• Territorial enforcement บังคับใชสิทธิไดในประเทศที่จด
ทะเบียน (ยกเวนลิขสิทธิ์)



ทรัพยสินทางปญญาอะไรทรัพยสินทางปญญาอะไร

ทรัพยสนิทางปญญา

Common sense Legal sense

• Law

• Registration

• others

Human creation

Biz sense

Biz asset

Social sense



ที่วงจรตางกันที่วงจรตางกัน  ==  ตองการการบริหารจัดการที่ตางกันตองการการบริหารจัดการที่ตางกัน

นักวิจัยนักวิจัย  กับกับ  ระบบทรัพยสนิทางปญญา
ระบบทรัพยสนิทางปญญา



ใ ช-ใ ชใ ช มาก (สิทธิบัตร
ก ารออกแบบ
ผ ลิตภัณ ฑ )

อุตสาหกรรมย านยนต

ใ ช มากใ ช มาก-ใ ช สิท ธิบัตรก าร
ออกแบบผลิตภัณ ฑ

บา ง

อุตสาหกรรมแฟชั่ นและ
เครื่องประดับ

มีก ารใ ช ก า ร
คุ มครองพันธุพืช
ใ หม

ใ ช-ใ ช บา งใ ชอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ

ใ ช มาก-ใ ช มากใ ชอุตสาหกรรมอาหาร

ใ ช มากใ ช มากใ ช นอยใ ช นอยอุตสาหกรรมบันเทิ ง

ใ ช มาก--ใ ชอุตสาหกรรมสินค า อุปโภค
บริโภค  

ใ ชใ ช มากใ ชใ ชอุตสาหกรรม
อิ เล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร

ใ ช มาก-ใ ช มากใ ช มากอุตสาหกรรมย าและ
เครื่องสําอา งค

อื่นๆเครื่องหมาย
ก ารค า

ลิขสิทธิ์ความลับ
ทางก ารค า

สิทธิบัตรอุตสาหกรรม

ความสําคัญของประเภททรพัยสินทางปญญาในอุตสาหกรรมทีแ่ตกตางกันไป



ความสําคญัของ IP ตามสาขาวิชาตางๆ

-ใช--วารสารศาสตร

-ใช--นติิศาสตร

-ใช--ศิลปกรรมศาสตร

-ใชมาก--อักษรศาสตร

-ใชมาก-ใชบางสถาปตยกรรม

-ใชใชใชมากวิศวกรรมศาสตร

ใช (การคุมครอง
พันธุพืช)

-ใชบางใชเกษตรศาสตร

--ใชใชวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ

--ใชใชมากวิทยาศาสตรสขุภาพ เชน 
แพทยศาสตร เภสชัศาสตร 
วิทยาศาสตรการแพทย  เปนตน

-ใชมากใชใชวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

--ใชมากใชมากเทคโนโลยี ชีวภาพ

อื่นๆลิขสทิธิ์ความลับทางการคาสทิธิบัตรสาขาวชิาการ



ทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ที่อาจเกี่ยวของกับกิจกรรมสําคัญตางๆ 

////ใ หบริก า รทางเทคนิค

///ใ หคํ าปรึกษา

//จา งผู อื่นพัฒ นา  เช น ตนแบบ เปนตน

///รับจา งวิจัย

///ออกแบบอุตสาหกรรม

///ตี พิมพหรือนํา เสนอผลงานก ารศึกษาวิจัย

///จัด เตรีย มและรวบรวมขอมูลก ารวิจัย

///ใ ช เอกสารวิจัยหรือสิ่งตี พิมพของผู อื่น

เครือ่งหมายการคาลิขสทิธิ์ความลับทางการ
คา

สทิธิบัตรกิ จก รรม



ทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ที่อาจเกี่ยวของกับกจิกรรมสําคัญตางๆ 

////ก ารบมเพาะธุรกิ จ

//ก ารฝ ก อบรม

//ก ารเตรียมเอกสารประกอบก าร
บรรย าย

///พัฒ นา โปรแกรมคอมพิวเตอร

///ใ ช โปรแกรมคอมพิวเตอร

/ไดสงรับข อมูลความลับแก บุคคลอื่น

//เริ่มหารือ เกี่ ย วกั บโครงก ารรวมวิจัย
หรือก ารรับจา งวิจัย

เครือ่งหมาย
การคา

ลิขสทิธิ์ความลับทางการ
คา

สทิธิบัตรกิ จกรรม



การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

Step I: Understand IP – who?

Step II: Lay down IP policy – Top executives 
realize the importance

Step III: Develop IP reg.

Step IV: Build and implement IPM tools



IPM Human resources are crucial

creators

Research 
director 
or Org 
director

IP 
manager

Support 
staff



IP Policy: ปจจัยหลัก

วิสยัทัศนและวัตถุประสงคหลักขององคกรวิสยัทัศนและวัตถุประสงคหลักขององคกร

สถานภาพและความพรอมขององคกรสถานภาพและความพรอมขององคกร

ความเขาใจภายในองคกรความเขาใจภายในองคกร

เชื่อมโยงกับนโยบายอื่นๆเชื่อมโยงกับนโยบายอื่นๆ  ในองคกรในองคกร

ความชัดเจนของนโยบายความชัดเจนของนโยบาย



The Omron Group

Tech strategy IP strategy

Mng / Biz strategy

Strengthening our technical edge through 
the creation of core technologies

Development of strong intellectual 
property and mitigation of risk

Maximization of corporate value by the 
power of intellectual property



Fujitsu’s integrated IP strategy

Business strategy R&D strategy

IP strategy
IP based initiatives to promote our business and R&D
1. Secure, maintain and utilize rights

2. Measures to ensure respect for rights, including those of competitors

3. Carry out though management of information, including trade secrets

4. Actively engage in external policy-making activities

5. Cultivate and maintain strategic human resources

3 in 1



สถาบันฯ มุงมั่นสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการทรัพยสินทาง

ปญญาซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ศูนยรวมในการเสริมสราง และพัฒนาผูประกอบการ โดยมุงเนนวิสาหกิจที่ใชนวัตกรรม เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการแขงขันในระดับสากล ที่สามารถนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

และมั่นคง และเปนหนวยงานที่สงเสริม และบริหารจัดการทรัพยสินางปญญา และถายทอด

เทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

1. เสริมสรางการประดิษฐ คิดคน และสรางสรรค งานวิจยัและพัฒนาของอาจารย นักวิจัย 
บัณฑิต นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมใหผูประดิษฐ นําการประดิษฐคิดคนเขาสูระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของ
คณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากผลการประดิษฐคิดคนอันเปนทรัพยสินทางปญญาของ

คณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. สรางสรรคระบบการคุมครองสิทธิ์และการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 



IP Executive Statement
ARM is an intellectual property company 

whose assets are its people, patent 
portfolio, design methods and experience 
rather than physical assets. We are not 
involved in manufacture, but instead are 
focused on the creation of ideas and 
designs.

IP as a valuable asset

ARM Ltd of Cambridge, UK whose business is the design of microprocessors



IP regulations to serve IP policy
ครอบคลุมครอบคลุม::--

••  ประเภททรัพยสนิทางปญญาประเภททรัพยสนิทางปญญา

••  แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

••  การจดคุมครองการจดคุมครอง

••  ความเปนเจาของความเปนเจาของ

••  การนําไปใชประโยชนการนําไปใชประโยชน

••  การแบงปนผลประโยชนการแบงปนผลประโยชน



IP policy and IP regulations

Communication with staff Communication with staff 
throughout the process is vitalthroughout the process is vital



IPM tools and activitiesIPM tools and activities
ชวงสรางสรรคชวงสรางสรรค  --  เพื่อใหไดผลงานที่ดีเพื่อใหไดผลงานที่ดี

•• Patent mappingPatent mapping

•• IP clearanceIP clearance

•• IP agreementsIP agreements

•• ConfidentialityConfidentiality

•• Lab notebookLab notebook

ชวงคุมครองชวงคุมครอง  --  เพื่อใหไดผลงานที่ดีเพื่อใหไดผลงานที่ดี

และเหมาะสมและเหมาะสม

•• Disclosure formDisclosure form

•• IP auditIP audit

•• Registration doc.Registration doc.

ชวงใชประโยชนชวงใชประโยชน  --  เพือ่ใชประโยชนสูงสดุเพือ่ใชประโยชนสูงสดุ

•• IP portfolioIP portfolio

•• Utilization decision toolsUtilization decision tools

•• IP valuationIP valuation

•• Licensing practicesLicensing practices

ชวงเฝาระวังและรักษาสิทธิชวงเฝาระวังและรักษาสิทธิ  --  เพื่อเพื่อ

รักษาผลประโยชนใหนานที่สุดรักษาผลประโยชนใหนานที่สุด

•• IP maintenanceIP maintenance

•• IP policingIP policing



IP AgreementIP Agreement

• ใครทําอะไร

• ใครเปนเจาของอะไร



สัญญาเพื่อการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา 

• สัญญาการวาจางงาน (employment agreement)

• สัญญารับจางทํางานวิจัย (Contract research 
agreement) 
• สัญญาใหทุนสนับสนนุงานวิจัย (Funded research 
agreement)
• สัญญารวมวิจัย (Collaborative research 
agreement) 



IP issues

• ความเปนเจาของในผลงานหรือในทรัพยสินทางปญญา

• การใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา 
• การเก็บรักษาความลับ 
• การตีพิมพและการเผยแพรสูสาธารณะ 



สัญญาการวาจางงาน หนาที่ของลูกจาง
• หนาที่ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการใหขอมูลหรือดําเนินการใดๆเพื่อการขอรับความ

คุมครองในทรัพยสินทางปญญาในผลงานที่พนกังานสรางสรรคขึ้นภายใตสัญญาการ
วาจางงาน  

• การทําสัญญาโอนสิทธิความเปนเจาของในทรัพยสินทางปญญาใหกับหนวยงานเมื่อ
หนวยงานรองขอ

• หนาที่เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร

• การหามนําขอมูลที่เปนความลับ ทรพัยากรของผูอื่นทีไ่ดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย
มาใชในการทํางานในองคกร

• หนาที่สงมอบรายงาน ผลงาน หรือขอมูลทั้งหมด ใหกับองคกรหลังจากการพนสภาพ
การเปนพนักงาน

• ขอจํากัดในการนําผลงานขององคกรไปใชประโยชนหลังจากการพนสภาพการเปน
พนักงาน

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่องคกรกําหนด



สัญญาที่ลักษณะคลายสัญญาการวาจางงาน

• สัญญาการทํางานวิจัยโครงการหลังปริญญาเอก 
• สัญญาการทํางานของนักวิจัยแลกเปลี่ยน 
• สัญญาสําหรับนักศึกษาหรือผูเขามาฝกงาน 



สัญญารบัจางทํางานวิจัย 
• สิทธิความเปนเจาของภายใตสัญญาลักษณะนี้มักจะกําหนดใหผลงานที่

เกิดขึ้น หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในผลงานที่ทําขึ้นนั้นเปนของผู
วาจาง 

• ผูรับจางไมสามารถอางสิทธิ หรือแสดงความเปนเจาของในผลงานที่
ไดรับการวาจางนั้น

• ผูรับจางไมสามารถนําผลงานที่เกิดขึ้นไปใชประโยชน 
• ผูรับจางจะตองไมเปดเผยขอมูลในการปฏิบัติงานที่ไดรับจางใหบุคคลที่

สาม

• ผูรับจางจะตองเสียคาปรับในกรณีที่ไมสามารถสงมอบงานตามที่สัญญา

กําหนดไว 



สัญญาใหทนุสนบัสนุนงานวิจัย

หลากหลายรูปแบบการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา 
• ฝายที่เปนผูรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยเปนเจาของผลงานที่ไดจาก

การทํางานวิจัย แตถามีการดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาในผลงานวิจัย ผูใหทุนวิจัยและผูดําเนินงานวิจัยเปนเจาของสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญานั้นรวมกัน

• ฝายที่เปนผูรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยเปนเจาของผลงาน และ 
เจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญารวมกับฝายที่เปนผูใหทุนสนับสนุน
การทํางานวิจัย

• ฝายที่เปนผูรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยเปนเจาของผลงานและ
เจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตเพียงผูเดียว 



สัญญารวมวิจัย: รปูแบบ 
• เปนความรวมมือระหวางหนวยงาน ซึ่งอาจเปนหนวยงานสอง

หนวยงาน หรือตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไป
• คูสัญญาตกลงที่จะสรางสรรคผลงาน หรือทําการวิจัยและพัฒนารวมกัน 

โดยมีการแบงภาระหนาที่รวมถึงความรับผิดชอบของแตละฝาย

• คูสัญญามีการแลกเปลี่ยน หรือ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบตางๆ 
แลวแตตกลงกัน ซึ่งการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือนั้นอาจเกิดขึ้น
ไดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน เงินสนับสนุน นักวิจัย ขอมูล 
เครื่องมือ วัสดุชีวภาพ สถานที่ หรือ เทคโนโลยี เปนตน

• การบริหารจัดการผลงานที่เกิดขึ้นจากความรวมมือเปนไปตามที่คูสัญญา

ตกลงกัน



การใชประโยชนผลงานจากสัญญารวมวิจัย

• ใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนไดอยางอิสระ

• ใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนแบบไมมีวัตถปุระสงคเชิงพาณิชย

เทานั้น ในกรณีที่ตองการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยฝายที่จะแสวงหา
ผลประโยชนนั้นตองทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับคูฝายสัญญาอีกฝาย 

• ฝายหนึ่งฝายใดนําผลงานไปใชประโยชนไดแตตองแจงตอ หรอื ไดรับ
อนุญาตจากผูรวมสัญญาฝายอื่นๆ

• สามารถนําผลงานไปใชประโยชนไดโดยการอนุญาตใหใชสิทธิภายใต

เงื่อนไขที่กําหนด

• ใหตางฝายตางทําการอนุญาตใหใชสิทธิซึ่งผลงานที่ตนเปนเจาของ



การบริหารโครงการรวมวิจัย

Joint steering committee



IP AuditIP Audit



การประเมินทรัพยสินทางปญญา (IP audit)

• วัตถุประสงคเพื่อจัดหาการคุมครองที่เหมาะสมสําหรับผลงานที่

สรางสรรค

• การประเมินทรัพยสินทางปญญาจําเปนตองอาศัยความรูและความเขา

เรื่องตางๆ ประกอบดวย 
– สาระสําคัญ ขอมูลทางเทคนิคของงานสรางสรรค
– กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  โดยเฉพาะเงื่อนไขการคุมครอง
– ดานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินศักยภาพในการใช

ประโยชน 



ขั้นตอน

• ผูจัดการทรัพยสินทางปญญาหารือกับผูสรางสรรค – มุมกาแฟ และ มาตรการ
รักษาความลับ 

• ผูสรางสรรคเปดเผยการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา - แบบฟอรมการเปดเผย
การวิจัย 

• ตรวจสอบเละจัดทํารายการบึนทึกสิ่งสรางสรรค - บันทึกการวิจัย 
(Laboratory notebook) , intermediate product

• นํารายการบันทึกในขอ 3 มาตรวจสอบศักยภาพในการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 

• ดําเนินการประเมินศักยภาพในการใชประโยชน



ตัวอยางตารางสรุปผลการประเมินทรพัยสินทางปญญา

มากความลบัทางการคาสูตร I
นอยลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ II

มากสิทธิบัตรผลิตภัณฑ I

ศักยภาพในใชประโยชนตอ

องคกร

ทรัพยสินทาง

ปญญา

ผลงานสรางสรรคจากโครงการ 
XXX

Prioritize IP for the protection



คุมครองทําไม

เพื่อชื่อเสียง

เพื่อการคา

เพื่ออนาคต

เทาที่เห็น

เพื่อประเทศ ตองระวังอยางมากโดยเฉพาะภาคเอกชน เชน ขาว



คุมครองเมื่อไร

ทรพัยสินทางปญญาไมจําเปนตองจดพรอมกันหมด เวนจังหวะใหเหมาะสม

สิทธิบัตร 20 ป

เวลา

สิทธิบัตรออกแบบผลติภัณฑ 10 ป
เครื่องหมายการคา

อนุสทิธิบัตร 10 ป
อนุสทิธิบัตร 10 ป



คุมครองที่ไหน

ที่ไหน โดยใคร

งบประมาณ ทําเอง

โดยพันธะมติรธุรกจิกลยุทธ



ประเทศไหนที่บริษัทควรแสวงหาการคุมครอง

ประเทศไทย

สหรัฐ

สิทธิบัตร, เครื่องหมายการคา

ยุโรป

ญี่ปุน

ประเทศคูแขง

ตลาดในอนาคต



Intellectual Property Intellectual Property 
PortfolioPortfolio



Intellectual Property 
Management

Manage throughout the value chain of intellectual property 
– from creation to utilization

Build up IP portfolio



PortfolioPortfolio
A set of items that represent someone’s work.

Collins Cobuild

In finance, a portfolio is an appropriate mix of or collection of investments 
held by an institution or a private individual. In building up an investment 
portfolio a financial institution will typically conduct its own investment 
analysis, whilst a private individual may make use of the services of a 
financial advisor or a financial institution which offers portfolio 
management services. 

IP portfolio



IP is a recordable, definable, transferable 
asset. If diligently enforced, it protects markets 
and can offer competitive advantage. If 
creatively exploited, it can offer significant 
revenue streams through licensing. Well 
managed portfolios can be used to demonstrate 
a company’s record of creativity and 
innovation.

Maximizing value in an IP portfolio, 

Freshfields Bruckhaus Deringer, 

Nov. 2006.



IP portfolio
• Indicate the future success of the 

project
• Build up your organization’s credibility
• Assess your (hidden) business asset
• Money making, e.g. licensing, business 

merger and acquisition (M&A 
transaction), spin-off, joint venture



IP portfolio

IP portfolio built 
on project I

IP portfolio built 
on project II

IP portfolio built 
on project III

Selection and (tech or product) grouping

Organization’s IP portfolio

Core technology



Main Intellectual Property (IP)

Patent Copyright Trade 
secret

PVP TM

New 
products 

or 
process

Artistic 
works, 

literature, 
software

Confidential 
information 

with 
commercial 

value

New 
varieties 
of plants

Product 
or 

service 
name

etc



Your thesis

Content

Copyright

Technical 
information

Product or 
process

Patent

Trade secret

IP family tree



Novel: 
Literary

Play: 
Drama

French 
translation
: Literary

French: 
Published 
ed.

Screenplay: 
Drama

Film TV: 
Broadcast

From 1 work to different copyrights

Separate rights may coexist in one subject matter



Patent portfolioPatent portfolio

A patent portfoliopatent portfolio is a collection of patents owned by a 
single entity, such as an individual or corporation. The 
patents may be related or unrelated.
The monetary benefits of a patent portfolio include a 
market monopoly position for the portfolio holder and 
revenue from licensing the intellectual property. Non 
monetary benefits include strategic advantages like first-
mover advantages and defense against rival portfolio 
holders.

Source: Wikipedia



How should it look like?

Internal useExternal use

Set of information

•Attract your potential 
clients – licensee, 
research partner

•Management

•Negotiation

•Decision making



Question: Is there any 
standard format of patent 
portfolio?

NO

Tailor made Objective



BIOTEC’s information for 
internal use



เนื้อหาการถายทอดเทคโนโลยี 

(Content or Information 

Innovation)

Stage of developmentLicensing

จุดดอย (จุดออน) ของเทคโนโลยี

จุดเดน (จุดแขง็) ของเทคโนโลยี

งบประมาณทีใ่ชในการวิจยั 

(บาท)

หวัหนาโครงการ

ระยะเวลาการทาํวิจยั

ชื่อสิทธิบัตร

ชื่อโครงการ

ประเภทของเทคโนโลยีขอมูล

เบื้องตน

ความรูทั่วไป

รายละเอยีดปจจัยพิจารณา

วนัทีว่ิเคราะห ผูวิเคราะหรหัสโครงการ

ชื่อโครงการ



หมายเหตุ

รูปแบบที่เปนไปได

แนวทางการดาํเนินงานตอ สรุปความเห็น

อุปกรณพื้นฐานที่จาํเปนตองใช

ประมาณการตนทนุการผลิต

งบประมาณทีใ่ชเพื่อใหผลิตภัณฑ

สมบูรณ

Investment 

Requirements

ความเสี่ยงของผูรับเทคโนโลยีBusiness Risk

ขนาดของ potential marketExpected 

Profits

คุณสมบัติของบริษัทผูรับBusiness 

Profile

Target Field

ขอมูลเปรียบเทียบอตุสาหกรรม

(exclusive/non-exclucive, 

narrow/multiple use)

Scope of 

license



BIOTEC’s information for external 
use

ผลงานเดนของไบโอเทค



เซลลฮัยบริโดมาทีม่ีความสามารถในการผลิตโมโนโคลนัล แอนติบอดีทีม่ี
ความจําเพาะตอเชื้อ H1, H3, H5, H7, H9, influenza A และ influenza B

จุดเดน 

 ชุดตรวจวินิจฉัยไขหวัดนกรุนใหมโดยหลกัการไบโอเซนเซอร ซึ่งใชอนุภาค
แมเหล็กนาโน nano-magnetized particle ที่เชื่อมตอเขากับแอนติบอดี แอนติบอดี      
ซึ่งเปนเทคโนโลยใีหมของโลก ขณะนี้ไดพัฒนาสําเร็จแลวโดยมีความไวในการตรวจสูง
กวาชุดตรวจแบบเดิมถึง 100 เทา ใชเวลาในการตรวจเพียง 15 นาที และสามารถผลิตได
ในระดับอตุสาหกรรมในชื่อ INNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor  
นับเปน “ชุดตรวจไขหวัดนกแบบไบโอเซนเซอรที่ผลิตไดในเชิงพาณิชยชุดแรกของโลก”



ชุดตรวจสอบเอนไซม ENZhance

จุดเดน 

ชุดตรวจสอบเอนไซม ENZhance ชุดนี้ ใชทดสอบเอนไซมที่ผลิตจากแบคทีเรีย มีความสะดวก
รวดเร็วและแมนยํากวาของที่ใชในปจจุบัน โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการตรวจสอบ ดวยสารเคมีที่
มีคุณสมบัติในการชวยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลลของแบคทีเรีย ทําใหเกิดการปลดปลอยเอนไซมที่เก็บสะสม
ไวในเซลลออกมาไดอยางรวดเร็วและสามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษา

เอนไซมตอไปไดอีกดวย 



ผลิตภัณฑแผนผากรองอากาศสําหรบัใชในการเพาะเลี้ยงพืช 

จุดเดน 
การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปดสนิท จะมีอัตราการแลกเปลีย่นอากาศระหวางภายในและภายนอกต่ํา สงผลทาํ

ใหปริมาณคารบอนไดออกไซดภายในต่ํา มีการสะสมกาซเอทิลีน และความชืน้ภายในภาชนะสูง สงผลใหพืชมีการ
เจริญเติบโตผิดปกติทั้งในดานสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ในดานสรีระวิทยาพบวา พืชมีประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงลดลง ในดานสันฐานวิทยาพบวา พืชมีลักษณะอวบน้ํา 

ศูนยฯ ไดพัฒนาแผนผากรองที่สามารถเพิ่มการแลกเปลีย่นการถายเทอากาศระหวางภายในและภายนอก
ภาชนะที่ใชในการเพาะเลี้ยงพืช มีระบบรากเจริญเติบโตเปนปกติ  และชวยใหพืชอวบน้ํามีการเจริญเติบโตปกติ ทํา
ใหพืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น หลังการยายปลกูในสภาพแวดลอมภายนอก

อากาศภายใน

ภาชนะ

อากาศภายนอก

ภาชนะ

แผนกรองผา

อาหาร

เพาะเลี้ยง



ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) และ ไวรัสหัว
เหลือง (YHV) ในรูปแบบ Dual strip test

จุดเดน 

เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว และเชื้อไวรัสหัวเหลือง เปนไวรัสที่สําคัญที่กอใหเกิดโรคในกุงโดยเฉพาะกุงกุลาดํา และกุงขาว ซึ่งสามารถทําให
เกิดการตาย 100% ภายในเวลา 3-10 วันหลังจากติดเชื้อ  ปจุบันใชวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคดังกลาวโดยใชเทคนิค PCR และ RT-
PCR ซึ่งมีความไวในการตรวจไวรัสสูง แตการตรวจวินิจฉัยโรคดวยวิธีนี้มีคอนขางยุงยาก จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งเครื่องมือที่มีราคาคอนขางสูง จึงทําใหคาใชจายในการตรวจวินิจฉัยคอนขางแพง 

ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) และ ไวรัสหัวเหลือง (YHV) ที่ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒพัฒนาขึ้นในรูปแบบ dual strip test  ที่สามารถใชไดงายโดยเกษตกร ใหผลที่แมนยํา อีกทั้งยังมีราคาถูกกวาการ
ตรวจดวยวิธี PCR 

หมายเหตุ  เทคโนโลยีดังกลาวเปนของ มศว. ใหศูนยเปนผูจัดการถายทอด 



Information for external use

• easy to understand

• concise

• convince our clients that this information is 
useful for them

• photograph is good



Information for internal use

• comprehensive

• can be technical

• must be confidential – identify who can get 
access to this information.



Portfolio informationPortfolio information

• Title
• Product, process 

with brief description
• Potential users
• Value for potential 

users – outstanding 
features

• Photograph
• Patent information, 

e.g. patent number 
or patent application 
number

• Stage of technology
• Technical information 

if a patent has not 
been filed and 
published

• Known how
• Leading researcher
• Market information
• Licensing strategy
• Cost
• Value
• Requested financial 

return

External use Internal use



TitleTitle
CMU gene IPatent title

Project title

Title with org’s
name

Title with 
quality

Green machine

Trade mark

Flavr Savr
• They are too 
scientific and 
informative.

• So boring!
• Short and 
catchy title

• But deliver 
meaning

ENZhance



Product or ProcessProduct or Process
• One project may have more than one new or improved 
products or process.

• Don’t forget to look for intermediate products or 
processes.

• If patent, digest information from the claims. Claims can 
be translated to products or processes.

• Discussion with a researcher is a necessary.

• Also giving fancy names for such products and processes 
may be a good idea.

• But if your potential clients are high technology based 
industries, impressive scientific names are better.



Potential usersPotential users

• It is often that our potential users do not know that our 
technology is for them.

• One project with many products may lead to different 
potential users. E.g. intermediate products for chemical 
industry whereas end products for cosmetics.

• Talking with our researchers is necessary.



Identify potential users

• Researcher is successful in producing marker 
genes that differentiate varieties of oil palms

• Who are our potential technology users?

• Are they oil palm farmers?

• Are they oil palm breeders?

• Are they palm oil producers?

• Are they testing service providers?



Value for potential usersValue for potential users

• It is important that this external information should make 
our potential users to see potential use and benefit for their 
existing business or emerging business.

• After identifying potential users, you can have in mind 
which industries would be your targeted clients. Working on 
this information to ascertain potential value for the targeted 
industry.

• Talking with your researchers. They know how their 
inventions can be applied. Identify strength!



Evaluation of positive factors 
affecting the marketability of 
invention

• Cost
• Weight
• Safety / health
• Speed
• Ease of use
• Ease of 

production
• Durability
• Repairability

• Novelty
• Convenience / 

social benefit
• Reliability
• Ecology
• Appearance
• Precision
• Noise, oder, taste



Potential user survey may be useful!

As part of marketing efforts you will want to show 
that your invention is likely to be well accepted.



Delivering this information to our potential Delivering this information to our potential 
usersusers

• Hard copy – patent catalogue

• Website

• Link with other websites, e.g. Dept of Intellectual Property

• Training and seminar

• Events

• Combination thereof



Stage of technology

• Is your technology ready for user?

• Does it need further development?



Market informationMarket information

• How big is total market?

• Existing technology (product) and 
market share

• Estimated market share



CostCost

• In cash and in kind investment

• In cash: 

• fixed cost v. viable cost, 

• some cost is dedicated not only 
for this project

• In kind: intellectual investment 
must be translated to in cash



ValueValue

• Intellectual property valuation

• Periodical valuation over period of 
time - whether the technology is 
obsolete, whether the patent is 
approaching its expiry date.



Licensing strategyLicensing strategy
• License v. Assignment

• Exclusive license v. Non exclusive license

• Cross license

• Pool license

• Is your individual patent enough to manufacture 
a product?

• Other technologies are necessary! Whether these 
technologies are in public domain or proprietary.

• “Product clearance toward freedom to operate”

• Collective patent portfolio – ISAAA model

Where?



Requested financial Requested financial 
returnreturn

• Charge at cost V. Aim for profit
• Setting up royalty – looking for 

norm
• There are several forms of financial 

return – milestone payment is now 
in fashion



เครื่องมือตัดสินใจแนวทางการใชประโยชน



รูปแบบการใชประโยชน

• การอนุญาตใหบริษัทฯใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา - licensing
• การลงทุนเพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายดวยตนเองในระยะแรกเพื่อสรางความ

พรอมทัง้ในดานเทคโนโลยีและการตลาด เหมาะกับผลงานวิจัยและพัฒนาทีม่ี
ความพรอมทางเทคนิคและความพรอมทางการตลาดในระดับเบื้องตน และยังคงมี
ความเสี่ยงสูงสําหรับผูสนใจลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย 

• การจัดตั้งบริษัทฯโดยนักวิจัยผูประดษิฐเปนผูนําเทคโนโลยไีปใชประโยชน 
(Spin off company) 

• การจดัตั้งบริษัทฯโดยหนวยงานเองเปนผูรวมลงทุนดวย (Joint 
venture) 

• การพัฒนาตอยอด เชน การรวมวิจัยกับหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให
สมบูรณยิ่งขึ้น การพัฒนา/ทดสอบการผลิตในระดับ Pilot scale 



เครื่องมือตัดสินใจแนวทางการใชประโยชน

• การประเมินเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของทางเลือก 
(Feasibility   Study) และ 

• การจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan)



Feasibility   Study

Feasibility   Study หมายถึง การประเมินทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อนํามาจัดทําเปนนโยบาย   หรือแผนงาน โดยแบงการ
ประเมินเปน  3  ดาน  คือ

•  ดานการตลาด เปนการพิจารณาโอกาสทางการตลาด ความตองการ
ของตลาด

•  ดานการเงิน   เปนการพิจารณาคาใชจายที่เกดิขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบั
ผลตอบแทนที่ไดรับ

•  ดานเทคนิค เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปได
เกี่ยวกบัเทคนิค   วิธีการที่นาํมาใชในการดําเนินงาน



การจัดทําแผนธุรกิจ  (Business Plan)
หากผลการศึกษาความเปนไปไดในขอ 1 พบวาทรัพยสินทางปญญานี้มี
ศักยภาพสูง และหนวยงานประสงคจะดําเนินการผลักดันทําใหทรัพยสินทาง
ปญญานี้เปนที่ยอมรับโดยธุรกิจ หรือ ดึงดูดนักลงทนุที่จะนําไปสูการใชงาน
ในเชิงพาณิชยไดอยางจะตองมีแผนธุรกิจที่มีคุณภาพ แสดงวัตถุประสงค 
เปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูที่มีสวนไดเสียทั้งหมด 
โดยจะตองแสดงวา 
• ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีนี้มีความสามารถในการแขงขันหรือไมอยางไร
• ตลาดมีความตองการผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีนี้หรือไมอยางไร
• มีขั้นตอนการดําเนินการเพียงพอที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการแขงขันนั้น



IP licensingIP licensing



การใชประโยชนสิทธิบัตรการใชประโยชนสิทธิบัตร

> 3%> 3%

manufacturing licensing

Voluntary 
licensing

Compulsory 
licensing



CLCL

มาตรา 46 – 3 ปนับแต
วันออกสิทธิบัตร หรือ 4 
ป นับแตวันยื่นขอรับ
สิทธิบัตร

มาตรา 51 – ปองกัน
หรือบรรเทาการขาด

แคลนอาหาร ยา หรือสิ่ง
อุปโภคบริโภคอยางอื่น

อยางรุนแรง

มาตรา 52 – ในภาวะ
สงครามหรือในภาวะ

ฉุกเฉิน

Crown use



Licensing technology

• Know your technology
• SWOT analysis
• What is the company doing in the market?
• What are your expectations?
• What are the company’s expectations?
• Are you on the same page?



Licensing process

Negotiation signing contract perform contract



Working process

• Business terms – no lawyer please or 
change your hat.

• Using business terms to draw a contract
• Reviewing the first draft
• Associated documents
• Realistic timelines
• Understanding each party’s approval 

processes



Collaborative
Negotiation

Competitive
Negotiation

Negotiation

What sort of climate do you want ?

Each side trying to win the other

Upmanship

Aggressive

Win / Loose Perspective

Win / Loose Result

Each side trying to explore needs

Each side trying to explore solutions

Each side working together

Win / Win Perspective

Win / Win Result

No understanding Yes understanding



Collaborative
Negotiation

Competitive
Negotiation

Negotiation

What sort of climate do you want ?

Not likely to get the best deal More likely to get a better deal

No understanding Yes understanding

Bargaining 
strength

Reasoning & 
Persuasion

Creative 
Solutions



During negotiation

• Confidentiality agreement may be needed.



Further reading for negotiation

• “Getting To Yes: Negotiating Agreement 
Without Giving In” by Roger Fisher and 
William Ury

• “Getting Past No: Negotiating Your Way 
From Confrontation To Cooperation” by 
William Ury

• etc



Drafting contract



CONTRACT

What do lawyers think?
• cover everything
• Use ภาษาเทพ

What do users think?
• Hard to read – too 

long
• Hard to understand
• Over served doc

Who read it?
Who sign it?
Who use it?



องคประกอบทั่วไปของสัญญา – licensing checklist

1. วันที่ (Date)
2. คูสัญญา (Parties)
3. คํานํา หรือ อารัมภบท (Recitals) 
4. นิยาม (Definitions) 
5. กฎหมายที่บังคับใชในสัญญา (Applicable Law)
6. บทอนุญาตใหใชสิทธิ (The Granting Clause)
7. คาตอบแทน (Royalty)



8. ขอกําหนดทีป่กปองผูอนุญาตใหใชสิทธิ

9. ขอกําหนดที่ปกปองผูรับอนญุาตใหใชสิทธิ

10. ขอกําหนดที่กระทบตอคูสัญญา และสังคมสวนรวม 
11. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของสัญญา

12. การระงับขอพิพาท 
13. อืน่ๆ



Recitals

• Not legally binding
• Statement of background and intentions



Recitals

• Whereas MMM also has related know-how in biotechnology 
in the field of virus resistance in plants, and has experience 
in the regulatory aspects of biotechnology;

• Whereas KKK has know-how in biotechnology relating to 
fruit and vegetable modification, breeding, production and 
marketing, and KKK’s expertise includes papaya 
transformation capability;

• Whereas KKK wishes to develop papaya varieties suitable 
for and to encourage small holder trade within Thailand 
which varieties have increased virus resistance and MMM is 
willing to allow KKK to use MMM’s technology and to 
collaborate with it in the development of such transgenic 
varieties on certain terms and conditions;



Following statement

NOW, THEREFORE, in consideration of the 
mutual covenants and agreements 
hereinafter set forth, the Parties agree as 
follows:



นิยาม (Definitions)

• สิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตสญัญาอนุญาตใหใชนี้ เชน 
สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

• ควรมีคํานิยามเกี่ยวกับการประดิษฐ ผลิตภัณฑ กรรมวิธีที่
เกี่ยวของ โปรแกรมคอมพิวเตอร คําศัพทตางๆ อาจเปน
คําศัพททางดานกฎหมาย และ ดานธุรกิจ และดานเทคโนโลย ี

• การเขียนนิยาม



Definitions

• What should be defined?
• Consistency throughout the agreement
• Reference appendices for variable 

information
• External references to agreement



• คํานิยามที่พบบอยๆ

– สิทธิตามลิขสิทธิ์

– สิทธิตามสิทธิบัตร

– สิทธิตามสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตตามสัญญา

– โนวฮาว และ ความลับทางการคา

– ผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิ หรอื กรรมวิธีที่ไดรับสิทธิ หรอื อุปกรณที่

ไดรับสิทธิ

– ขอบเขตและขอจํากัดของสญัญา

– สาขาของการใชงาน



– อาณาเขตของการใชงาน (territory of use)

– ยอดขายสุทธิ

– การปรับปรุง

– การโอนกลับ (grantback)

– บริษัทในเครือ 



Example

• “LICENSEE” shall mean KKK or such 
other entity added by an amendment 
signed by MMM and that entity as shown 
in Appendix II.  Use of the term 
“LICENSEE” shall include the plural where 
necessary.  Entities contemplated for 
addition to this Agreement include those 
shown in Appendix I. 



Example – know how license
“MMM Technology” means information, data, know-how and technology, 

owned or controlled by MMM and supplied to LICENSEE, relating to
virus resistance in plants and the expression of the same including, 
but not limited to;

• (i) biological material namely genetic constructs useful in 
expressing the Coat Protein or Replicase gene of Papaya Ringspot
Virus, including the CaMV 35S promoter, the NPTII selectable marker, 
and transformation vectors;

• (ii) information and know-how relating to genes, DNA sequences, 
probes, transformation methodology, tissue cultures, assays, residue 
analyses, regeneration and selection procedures, and to the use of 
the virus resistance genes;

• (iii) information and know-how relating to the application for 
appropriate regulatory approvals for the development and 
exploitation of biotechnology in plants.

For the avoidance of doubt “MMM Technology” shall not include any 
right or license under MMM patent rights in the U.S. or other countries 
outside the Territory, but if MMM should have any patent rights in the 
Territory now or in the future which would otherwise be infringed by 
the use of sale of a Transgenic Plant, such patent rights are to be 
included in MMM Technology.



Example
• “Improvement” shall mean an invention or 

discovery arising or resulting from or due to 
use of any Monsanto Technology, whether 
such invention or discovery is patentable or 
not.

• “Territory” means the country of residence of 
LICENSEE, which is initially Thailand for KKK.

• “Purpose” means for use within the Territory 
primarily by small holders.  



Parties to the agreement

• Licensor – multiple IP owners
• 3rd party and inventors as parties to the 

agreement
• Licensee – parent company of affiliates



Grant of license

• Subject of license
• Exclusive v. non exclusive v. sole
• Field of use/ Territory
• Right to sub license
• Grant of license to an affiliated company
• Cross licensing
• improvement



Exclusivity

exclusive

sole

Non 
exclusive

licensee

licensee

licensee

licensee

licensor

licensor

licensor



Grant

MMM hereby grants to LICENSEE a non-
exclusive, non-transferable, royalty-free license 
under the MMM Technology to make, have 
made, use, sell, and have sold by third parties 
Transgenic Plants in the Territory and for the 
Purpose.  This license does not take effect in 
any Territory until all governmental approvals or 
permits have been obtained for each activity to 
be carried out.  LICENSEE shall not have the 
right to grant sublicenses to anyone.



Obligation
LICENSEE shall use MMM Technology only to produce 

Transgenic Plants for use and commercialization in 
the Territory and only for the Purpose.  LICENSEE 
shall not use the MMM Technology for any other 
purpose (including for isolation or genetic analysis) 
without obtaining the prior written agreement of MMM.  
In particular but without limitation to the above, 
LICENSEE shall not use the Transgenic Plant for 
export outside the Territory, and shall use reasonable 
efforts to prevent the Transgenic Plant or its fruit from 
being used for export outside the Territory or for 
commercial trade outside the Territory and in particular 
for export to the European Union, the United States of 
America, Canada, Australia or Japan in which 
countries MMM has certain patent rights.



มาตรา 39 พรบ. สิทธิบัตร

• ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือ
ขอตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขัน
โดยไมชอบธรรมไมได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2542)

• จะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิชําระ
คาตอบแทนหลังจากสทิธิบัตรหมดอายุไมได 

• การฝาฝนทําใหเปนโมฆะ 



• กรณีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน การอนุญาตใหใชสทิธิตอง

ไดรบัความยนิยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน (มาตรา 

40)

• การอนุญาตใหใชสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตร 

ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่ (มาตรา 41)



Sublicensing

• Right to sublicense
• Control over sublicensing
• Approvals: consent v.  Notice, timelines
• Flow through provisions: indemnity, royalty
• What happens in the event of default of the head 

license
• End license (often attached as an appendix)
• Obligation to submit copies of license



Grant backs

• Reservation of certain rights by the 
licensor

• Non-commercial purposes
• Scholarly, educational purposes



Improvements

• Parties want ‘improvements’ to be 
included in licensed material

• Licensee’s reasons:
– Maintain or improve sales
– Improve productivity

• Licensor’s reasons:
– Keep the product competitive
– Maintain the strength of technology
– Increase royalty income



Why improvement?

Introduction

Growth

Maturity

Decline

time

4 stage of life cycle



Improvement

LICENSEE hereby grants to MMM a royalty-
free, worldwide, non-exclusive commercial 
license, with the right to sublicense 
thereunder, to use any Improvement to 
make, have made, use, and sell any 
product.  LICENSEE shall promptly notify 
MMM of any Improvement. 



Management

• Management may pass from licensor to 
licensee

• Renewal obligation / fee



Patent infringement

• Infringement by third party
• Third party alleging
• Cost allocation
• Control over the legal action



Infringement by third party
The licensee shall at its own expense enforce 

any patent exclusivity licensed hereunder 
against infringement by third parties and it is 
entitled to retain recovery from such 
enforcement. The licensee must pay the 
licensor a royalty on any damages received or 
a reasonable royalty in lieu of thereof. In the 
event the licensee does not initiate any legal 
proceedings an infringer of a patent within 6 
months of knowledge thereof, the licensor may 
proceed to enforce any patent licensed 
hereunder on the behalf of itself and the 
licensee and the licensor shall retain all 
damages recovered from such enforcement.



Use of the licensor and component’s 
name

The licensee shall not use the name of the 
licensor without express written consent.



คาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิ (Royalty)

• คาตอบแทน ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 สวน

– คาตอบแทนทีจ่ายทันทีในวนัทําสัญญาหรือภายใน

กําหนดไมกี่วนัหลังจากวันลงนามในสัญญา (disclosure 

fee)

– คาตอบแทนทีจ่ายเปนงวดๆ เชน เหมาจายปละ

เทาไหรเปนจํานวนคงที่ หรือจายมากขึน้เรื่อย หรือคิด

เปนรอยละของผลประโยชนที่ไดรับ



Average financial terms in 
University Biotech Deals

Average financial terms in University Biotech Deals in US$ 1980 to 2003

Type of financial term: 1980-1986 1987 - 1990 1991 - 1994 1995- 2003
Up front fee $20,085 (n=21) $40,655 (n=35) $48,649 (n=53) $87942 (n=24)
Royalties on sales 4% (n=25) 5.1% (n=43) 4.2% (n=62) 3.9% (n=24)
Royalties on sub license income 37.4% (n=9) 34.3% (n=17) 28.4% (n=27) 28.4% (n=14)
Source: Nature Biotechnology June 2003 p 620



• วิธีการคํานวณคาตอบแทน

– รอยละของมูลคายอดขายผลิตภัณฑ

– รอยละของยอดขายสุทธิ

– รอยละของกําไร

– รอยละของตนทุนการผลิต

– จํานวนเงินตอชิ้นของสินคาที่ผลิตขึ้นหรือที่ขายได



• คาตอบแทนจากการอนุญาตใหใชสิทธิชวง (sublicensing) 

• การจายคาตอบแทน

ควรระบุถึงวิธีการ สถานที่ สกุลเงินที่ใช และเวลาในการจายคาตอบแทน

• การจายคาตอบแทนโดยใหเปนหุนของบรษิัท (Shareholders’ agreement)

• การรายงาน 



Royalty

• Royalty v. minimum payment amount
• Milestone payments if you cannot wait for 

royalty
• Interest on over due amounts
• Tax (before or after tax?)



Payment: pricing factors
• Degree of exclusivity
• Degree of protection
• State of development
• Value to the licensee
• Importance of future development
• Market factor – market size
• etc



Royalties: Stage of development

Technology is at the following stage: Royalty % Milestone payments 
in US$ 

1.Identification of new chemical entity (new 
compound etc)

3-5 100K – 1m

2.Therapeutic indication based on structure 3-6 200K – 2m

3.In vitro data upon the chemical entity showing a 
positive therapeutic indication

4-7 300K – 4m

4.Animal studies upon a suitable animal model 
showing a positive therapeutic indication

5-10 500K – 5m

5.Toxicology studies indicating no adverse 
toxicological effects

6-12 500K – 8m

6.Commencement of Phase I trials 6-12 500K – 10m
7.Commencement of Phase II trials 8-15 1m – 25 m
8.Commencement of Phase III trials 9-18 2m – 100m
9.Product licensed by FDA 12-30 2 x previous 

milestones +/- < 20%

THERAPEUTIC DRUG

.



norm

For products 
that practice 
Microsoft 
patents, the 
royalty rates 
will follow 
industry 
norm.



• 6.1. LICENSEE shall pay LICENSOR royalty 
fee for using the technology and research 
results developed by LICENSOR in [filed of 
use]. The fee shall be five percent (5%) of the 
annual gross sales of the product and any 
income from the use of TECHNOLOGY.

• 6.2. The fee shall be payable annually by 
LICENSOR within 30 days at the close of 
twelve consecutive months upon the 
commencement date of this Agreement. 
LICENSEE agrees that in no event shall said 
annual royalty fees payable to LICENSOR be 
less than USD xxx. 



Accounting records

• Report of activities with respect to 
exploitation of the technology

• Frequency
• Right to audit
• Accounting standard



– ประเภทของการรายงาน

• รายงานเปนระยะๆ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน

• รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคราวๆ เชน ใชสิทธิโดย
ไมตองบอกกลาวลวงหนา แตตองรายงานใหทราบโดย
ไมชักชา หรือ รายงานการชวงสิทธิ หรือ รายงานการ
พัฒนาเทคโนโลยี 

• รายงานเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

– เนื้อหาในรายงาน

จํานวนสินคาที่ผลิต อธบิายลักษณะของสินคา หรือ 
จํานวนสินคาที่ขายไดที่ราคาขายตางๆ 



Best effort clause
Licensee not using licensed technology

หาก “บรษิัท” ไมสามารถนํา “เทคโนโลยี” ไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง
พาณิชยไดในระยะเวลา …….. นับแตวันที่คูสัญญาทุกฝายลงนาม
ในสัญญานี้ “บรษิทั” ตองชี้แจงเหตุผลและเสนอแนวทางแกไข

ปญหาให“licensor” ทราบภายใน ….. วัน  นับแตวนัที่ 
“licensor” แจงความประสงคไปยัง “บริษทั” ใหชี้แจง
เหตุผลและเสนอแนวทางแกไข หาก “บริษทั” ไมสามารถชี้แจงได
ภายในเวลาที่กําหนด “licensor” สามารถบอกเลิกสัญญา  
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด



Confidentiality

• Permitted circumstances of disclosure
• What constitutes ‘confidential information’?



5.1. In order for the parties to cooperate more fully in this effort, it may be necessary for 
LICENSEE or Monsanto to disclose to the other, proprietary information 
including but not limited to information relating to…………, which 
information (which is understood to embrace MMM Technology as 
hereinabove defined) is confidential and is hereinafter referred to as 
CONFIDENTIAL INFORMATION. CONFIDENTIAL INFORMATION will 
be used by the receiving party only as provided in this Agreement and 
LICENSEE shall: 

• hold any and all CONFIDENTIAL INFORMATION received pursuant to this 
Agreement in confidence, and not disclose such information to third parties, 
except to Co-Signatories of this agreement where sharing of information is 
expressively allowed, without the written consent of the other party.

• limit access to CONFIDENTIAL INFORMATION to only those employees and 
officers of LICENSEE who need such access for purposes stated in this 
Agreement, who have been made aware of the receiving party’s obligations to 
the disclosing party under this Article 5, and who are legally committed by 
LICENSEE to take no action inconsistent with those obligations, and

• not duplicate or use CONFIDENTIAL INFORMATION in any other manner; 
provided, however, that neither party shall be subject to the obligations set 
forth herein as to the use of disclosure of any information which:

• was in the possession of LICENSEE prior to disclosure thereof by the other 
party,

• is or through no fault of LICENSEE becomes part of the public knowledge or 
literature,

• has been lawfully made available to LICENSEE by an outside source without 
limitation as to its disclosure, or

• LICENSEE can prove was developed by it independently of any 
CONFIDENTIAL INFORMATION received from the other party;

and provided further that all obligations under this paragraph 5.1 shall terminate 
….Date….



Other confidentiality obligation

No disclosures, press release, public 
announcement or confirmation regarding 
this Agreement or its subject matter OR 
ITS TERMS shall be made by either party 
without the prior written consent of the 
other party. 



Indemnity

• Use and scope of an indemnity
• Limitation on amount of claim



ขอกาํหนดทีป่กปอง licensor

• การปฎิเสธความรับผิดตางๆ

– ไมรับประกันของเขตของสิทธิ หรือประกันการไมถูกฟองละเมิด

โดยบุคคลที่สาม

– ปฎิเสธความรบัผิดชอบในการดําเนินคดีตอผูกระทําละเมิด

– ปฎิเสธความรบัผิดชอบในการขอรับสิทธิบัตร หรือ จายคารักษา

สิทธิบัตร



ขอกําหนดที่ปกปอง licensee

• การยกเวนการละเมิดที่เกิดขึ้นมากอนทําสัญญา 



Indemnity
LICENSEE shall defend and indemnify against, and hold 

MMM and its employees, directors, officers and agents 
harmless from, any loss, cost, liability or expense 
(including court costs and reasonable fees or 
attorneys and other professionals) incurred from a 
claim arising or alleged to arise out of the 
manufacture, use, distribution or sale of any 
Transgenic Papaya plant by LICENSEE or any affiliate 
of LICENSEE provided, however, that  (i) LICENSEE 
shall have sole control of such defense, and (ii) MMM 
shall provide notice promptly to LICENSEE of any 
actual or threatened claim of which MMM becomes 
aware.



Warranties and limitation

• Who wants them?
• Who should give them?
• Disclaim technology ‘fitness for purpose’



WARRANTY/LIMITATIONS

7.1 It is expressly understood that in making the conveyances and 
grants under this Agreement, MMM MAKES NO 
REPRESENTATIONS, EXTENDS NO WARRANTIES, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED, AND ASSUMES NO 
RESPONSIBILITIES WHATSOEVER WITH RESPECT TO:

• THE PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE OF ANY GENE, TRANSGENIC 
PLANT OR MMM TECHNOLOGY;

• THE SUITABILITY, COMPLETENESS OR ACCURACY OF 
INFORMATION OR OTHER DATA PROVIDED IN 
CONNNECTION WITH THIS AGREEMENT;

• THE SCOPE OR VALIDITY OF ANY MMM PATENT RIGHTS; 
OR

• ANY TRANSGENIC PAPAYA PLANT, GENE, MMM 
TECHNOLOGY OR USE THEREOF BEING FREE FROM ANY 
DOMINATING THIRD PARTY PATENT AND FREE FROM 
INFRINGEMENT OF PATENTS OTHER THAN MMM PATENT 
RIGHTS.



Term and termination

• Term of license
• Event of termination
• Termination process
• Consequences to sub licensees of 

terminating the head license



การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของสัญญา 

• อายุของสัญญา (term of license agreement)
– ตองมีการกําหนดอายุของสัญญาไว แตตองไมใหเกินกวาอายุของสิทธิบัตรนั้น 

เพราะถาเกินจะขัดกับมาตรา 39(2) ของ พรบ.สิทธิบัตร

– กรณีที่สทิธิบัตรมีการถกูเพิกถอน ควรกําหนดวาจะมีผลตอสัญญาอยางไร

• การแกไขสัญญา
– คูสัญญาฝายใดฝายหนึง่มีสิทธิแกไขไดเอง

– คูสัญญาทั้งสองฝายตองยินยอม

• การเลิกสัญญา 



Jurisdiction/ applicable law

Proper jurisdiction / law

Contract with Thai partner

Contract with one foreign partner

Contract with partners from two countries



Jurisdiction

THE VALIDITY, INTERPRETATION AND 
PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT 
AND ANY DISPUTE CONNECTED 
HEREWITH SHALL BE GOVERNED AND 
CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH 
THE ENGLAND IN THE UNITED 
KINGDOM. 



การระงับขอพิพาท

• ดําเนินการฟองรองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศ 

• ดําเนินการผานการระงับขอพพิาทดวยวิธีอื่นกอนไป

ศาล



Dispute settlement

• Negotiate
• Mediate
• Arbitration or alternative dispute resolution

– Where?
– How many arbitrators?
– What rules?
– Who pays?



Where?

If the respondent in an arbitration is Thai 
party, the arbitration shall be conducted in 
Thailand, under the applicable rules of 
Thailand.  If the respondent in arbitration is 
Japanese party, the arbitration shall be 
conducted in Tokyo under the rules of the 
Japan Commercial Arbitration Association. 



In the event of any dispute arising in 
connection with this agreement which 
cannot be resolved between the parties, 
the parties shall submit this dispute to a 
panel of arbitrators with each party 
selecting one person and the two 
selected arbitrators selecting another 
person. The decision of this panel shall 
be final and binding. The losing party 
shall be responsible to reimburse the 
other party for all costs and reasonable 
attorney fees. 

How 
many?

Who 
pay?



Signatories

• Parties to the agreement only
• Approved signing authority
• Use of company seal



Appendices

• Description of the technology
• List of patents
• End user license agreement



Other issues

• Notice
• Currency
• Assignment clause
• Force majeure



Finish


