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Brevetti per invenzione: caso 

• La SpectreX Genetics, start-up dell’Università di Trentor-
Mordor, scopre l'esatta posizione e sequenza dei geni 
GATTTACA1 e GATTACA2, le cui mutazioni possono 
aumentare drasticamente il rischio di cancro al seno e alle 
ovaie. Questa conoscenza ha permesso a SpectreX
Genetics di determinare la sequenza nucleotidica tipica dei 
geni, che a sua volta ha consentito di sviluppare test medici 
utili a rilevare mutazioni in questi geni in un determinato 
paziente per valutarne il rischio di cancro. 
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Brevetti per invenzione: caso 

• La SpectreX Genetics ha ottenuto brevetti per 
invenzione che le conferiscono il diritto esclusivo di 
isolare i geni GATTTACA1 e GATTACA2 di un individuo 
e il diritto esclusivo di creare sinteticamente il cDNA 
GATTTACA. 
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Brevetti per invenzione: caso 

• L’Associazione sul diritto fondamentale alla salute e 
l’Associazione sul diritto fondamentale alla scienza 
agiscono contro SpectreX Genetics per sentire 
dichiarare l’invalidità dei brevetti.

• Qual è il problema?

• Qual è la soluzione?
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Prendendo spunto da alcune notizie in piena 
pandemia di COVID-19
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Salk: si può brevettare il sole?

•Salk Interviewed by Ed 
Murrow: Murrow «Who 
owns this patent?» Salk: 
«The people, I would say. 
There is no patent. Could 
you patent the sun?»
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Sabin: non volevo arricchirmi

•Enzo Biagi intervista Albert 
Sabin (1992):«Volevo che 
questo vaccino costasse poco 
e che fosse possibile 
ottenerlo su larga scala. Non 
volevo arricchirmi.»
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L’ordine del ragionamento

1. L’apocalisse è adesso: proprietà intellettuale e monopoli vs 
Open Science (e diritto alla scienza/alla ricerca, diritto alla 
salute, diritto alla vita)

2. Argomenti a favore della proprietà intellettuale e 
confutazioni

3. Cambiare il sistema al di là del diritto dell’emergenza 
(politiche a monte del problema)
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1. La pandemia: una 
guerra degli uomini
contro il virus o una 
guerra tra uomini?

9



1. Proprietà intellettuale (WIPO, WTO ecc.): una 
categoria occidentale alla conquista del mondo

• WTO – TRIPS

• WIPO

• Free Trade Agreements
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1. Patent (brevetto per invenzione): es. Kodak 
camera 1888
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1. Limiti

•Limiti temporali

•Limiti in ampiezza

•Meccanismo di contenimento del potere di 
esclusiva (espropriazione, licenze obbligatorie)
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1. Brevetto per invenzione industriale (patent) 

•Un diritto di esclusiva (monopolio) su 
un’invenzione industriale limitato in ampiezza e 
durata (20 anni) trasmissibile mediante contratto 
(cessione o licenza esclusiva o non esclusiva)

•Di prodotto o di processo

•Non tutela le idee astratte
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1. Brevetto non tutela le idee astratte

• Non tutela le idee astratte (USA → interpretazione § 101 
USC 35); EPC, C.P.I.: 

• scoperte, teorie scientifiche, 

• i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per 
gioco o per attività commerciale, 

• i programmi di elaboratore, 

• le presentazioni di informazioni
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1. TRIPS 1994, art. 27.1

• «Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, 
patents shall be available for any inventions, whether 
products or processes, in all fields of technology, 
provided that they are new, involve an inventive step 
and are capable of industrial application […]».
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1. European Patent Convention: art. 52 → art. 
45 c.p.i.
(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, 
provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of 
industrial application.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the 
meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing 
business, and programs for computers;

(d) presentations of information.
(3)Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities 
referred to therein only to the extent to which a European patent application or 
European patent relates to such subject-matter or activities as such.
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1. Brevetto per invenzione: requisiti

Italia (d.lgs. 2005/30, Codice proprietà 
industriale)

1. Novità (art. 46 c.p.i.)

2. Attività inventiva (art. 48 c.p.i.)

3. Industrialità (art. 49 c.p.i.)

4. Sufficiente descrizione  (art. 51 
c.p.i.)

Liceità (art. 50  c.p.i.)

USA (Title 35 U.S.C.)

1. Novel  

2. Non-obvious to a person 
having ordinary skill in the art 
(PHOSITA)

3. Useful

4. Disclosure 
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1. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

• «In effetti si é fin qui contrapposto l'interesse 
dell'inventore a sfruttare in regime di esclusiva il suo 
ritrovato all'interesse della collettività ad una libera 
utilizzazione di questo: ma si dimentica con ciò che 
una delle finalità del conferimento dei diritti 
patrimoniali derivanti dalla brevettazione é quella di 
incentivare la ricerca, coprendo innanzitutto le 
ingenti spese che comporta la sua organizzazione ed 
il suo svolgimento». 
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1. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

• «[…] la non congruità con l'interesse generale alla tutela della 
salute viene in evidenza ove si consideri la sproporzione tra il 
mezzo prescelto (divieto di brevettazione) e la possibilità di 
soddisfare quell'interesse con mezzi più rispettosi del principio di 
eguaglianza. In effetti l'ordinamento italiano non ignora 
l'espropriazione dei diritti di brevetto per ragioni di pubblica 
utilità (art. 60, primo comma) nonché il sistema delle licenze 
obbligatorie (artt. 54 e ss. r.d. n. 1127 del 1939, modificato dal 
D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849), soluzioni che presuppongono 
entrambe la brevettabilità dell'invenzione».
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1. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

•«[…] l'attuale normativa anzi, oltre alle 
disparità segnalate, solleva anche la 
difficoltà pratica di rendere rapidamente 
noti (in assenza di pubblicità collegata al 
brevetto) taluni più delicati procedimenti 
di fabbricazione». 
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1. Un’equazione di politica del diritto

•Più proprietà intellettuale = Più innovazione

•Ma è davvero così?
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1. Intermezzo. Stiglitz 2008

«Intellectual property is 
supposed to encourage 
innovation. I argue below 
that a poorly designed 
intellectual property 
regime—one that creates 
excessively “strong” 
intellectual property rights—
can actually impede 
innovation».
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1. Intermezzo. Mazzucato 2014 

• «il ruolo dei brevetti nell’innovazione è oggetto di un 
fraintendimento […]. Per esempio, quando politici e altri 
funzionari guardano al numero di brevetti prodotti dalle 
cause farmaceutiche, danno per scontato che l’industria del 
farmaco sia uno dei settori più innovativi al mondo. Tuttavia, 
l’incremento del numero dei brevetti non nasce da un 
aumento dell’innovazione, bensì dai cambiamenti legislativi 
che sono stati introdotti e da un incremento delle ragioni 
strategiche per fare ricorso a questo strumento»
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1. Wu: La maledizione dei giganti 2020-2021

• «Le nazioni democratiche hanno 
disperatamente bisogno di fare 
qualcosa contro la concentrazione 
di ricchezza e potere privato e i 
suoi effetti sulla politica»

• «Siamo tornati alla lotta tra i 
sistemi democratici e quelli 
autoritari, e se la democrazia non 
fornisce qualche risposta ai 
problemi causati dal capitalismo 
sfrenato potremmo non vincere»
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1. Pagano: Il capitalismo dei monopoli 
intellettuali 2021
• «Il capitalismo dei monopoli 

intellettuali costituisce una nuova 
forma di capitalismo ben distinta dalle 
precedenti sia per la natura delle 
forze produttive prevalentemente 
impiegate sia per i diritti di proprietà 
che si configurano spesso come dei 
monopoli su beni non rivali. Esso 
conduce a un aumento della 
diseguaglianza e una stagnazione 
secolare e costituisce anche un 
pericolo per la democrazia. Come 
cambiare questa forma di capitalismo 
è la sfida del nostro tempo. Una sfida 
che non possiamo permetterci di 
perdere».
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1. Florio: La privatizzazione della conoscenza 
2021
• «Le imprese più grandi 

preferiscono sempre più spesso 
fare leva sulle relazioni con le 
piccole e medie imprese 
biotecnologiche e con le 
università, al fine di utilizzare le 
loro capacità innovative per lo 
sviluppo di nuovi farmaci. 
L’estrazione di valore può 
avvenire in vari modi […]»
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1. Il Bayh-Dole Act (1980)

• Bayh-Dole Act del 1980 
attribuisce alle università la 
titolarità dei brevetti relativi a 
invenzioni frutto delle ricerche 
finanziate dalle agenzie federali 
→ narrazione sulla legge come 
motore dell’innovazione e del 
nuovo dominio tecnologico degli 
USA
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1. Il mito del Bayh-Dole Act e l’importazione 
acritica dei modelli giuridici stranieri
• Bayh-Dole Act del 1980 attribuisce alle università la titolarità dei brevetti 

relativi a invenzioni frutto delle ricerche finanziate dalle agenzie federali → 
narrazione sulla legge come motore dell’innovazione e del nuovo dominio 
tecnologico degli USA

• Già negli anni ‘90 negli USA si sviluppa un pensiero critico contro i brevetti 
universitari (dibattito pressoché ignorato in Italia, ma v. Caso 2005)

• Oggi le critiche riguardano soprattutto il campo medico → la pandemia da 
COVID-19 ha riacceso le critiche (Douglass 2021; Traficonte 2021; 
Contreras 2022)
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1. Il mito del Bayh-Dole Act – Traficonte (2021)
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1. Cosa è successo durante la pandemia

• Il caso più eclatante (ma non l’unico) è quello dei vaccini: 
distribuzione iniqua

• Potere decisionale nella mani di Big Pharma e di alcuni stati; 
arricchimento rapido e stratosferico delle case farmaceutiche

• Italia: licenze obbligatorie → art. 70bis CPI (stato di emergenza 
nazionale per ragioni sanitarie, essenzialità, approvvigionamento 
interno)
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1. Art. 70bis, c.1  Codice proprietà industriale

• «1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza 
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a 
comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici 
medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono 
essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed 
europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non 
alienabile e diretto prevalentemente 
all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti 
rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al 
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di 
dodici mesi dalla cessazione dello stesso».
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1. Un coro di voci (inascoltate)
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1. Strategie di difesa della proprietà 
intellettuale
• Marginalizzare le sedi istituzionali internazionali del multilateralismo (UN, 

WHO) e sostituirle con altre sedi dove il potere privato prende il 
sopravvento → cfr. Dentico (2021), Legge, Kim (2021), Pievatolo (2022)

• Opposizione a TRIPS waiver (Commissione UE e Consiglio UE in prima linea 
06/2021 vs Parlamento Europeo 05/2021) → WTO 30 novembre 2021

• Campagna mediatica a favore della proprietà intellettuale (in Italia, Istituto 
Bruno Leoni, Corriere della Sera, Il Foglio ecc.)  → cfr. Biagioli in riferimento 
agli USA
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1. Approvazione di un TRIPS waiver 
annacquato (giugno 2022)
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1. Retorica (del vaccino come bene 
pubblico/comune) e realtà 

• Ad es. Commissione UE e contratti con le case 
farmaceutiche

• Finanziamento pubblico e mantenimento dei diritti di 
proprietà intellettuale in capo alle case farmaceutiche 
(cfr. ad es. Boschiero 2021)

• Segretezza del contenuto dei contratti
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1. Realtà dietro la retorica: più proprietà 
intellettuale = più innovazione
• Commissione UE, Piano d'azione sulla proprietà 

intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE, 
Bruxelles, 25.11.2020 COM(2020) 760 final

• MISE, Linee di intervento strategiche sulla proprietà 
industriale per il triennio 2021-2023, 23 giugno 2021

• PNRR (ADI 2021); Università, trasferimento tecnologico e 
proprietà intellettuale
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1. Il problema e la domanda: Open 
Science o Proprietà Intellettuale?
• Ampie e articolate politiche di promozione della scienza aperta si 

stanno diffondendo in tutto il mondo [tranne che in Italia]

• Queste politiche presuppongono che la scienza aperta sia 
compatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale (e 
della «pseudo proprietà intellettuale»)

• Questa compatibilità è sostenibile teoricamente ed 
empiricamente? In realtà Open Science (come scienza pubblica e 
democratica) è alternativa al rafforzamento della proprietà 
intellettuale
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2. Argomento degli incentivi

• Passato: una lettura retrospettiva e lacunosa a breve 
termine

• Futuro: l’ecologia (salvare vite future) → Cfr. Biagioli 
2021 → Longtermism

• Presente: inesistente
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2. Argomento degli incentivi 

• Occultamento (o minimizzazione) del finanziamento 
pubblico e del ruolo della ricerca pubblica (cfr. NIH vs 
Moderna)

• Guadagni vs investimenti in innovazione 

• Pensiero liberale? Concorrenza e monopolio? Brevetto 
come sistema perfetto?
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2. Argomento dell’inutilità della limitazione 
della proprietà intellettuale

• I Paesi in via di sviluppo non sono in grado di produrre

• Falso e in contraddizione con quello del rischio degli 
incentivi (cfr. Pagano, Roventini)

• E in ogni caso debole in prospettiva (bisogna pur 
cominciare)
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2. Argomento geopolitico

• Il più brutale ma anche il più schietto: condividere le 
tecnologie significa perdere potere

• Miopia

• In realtà anche all’interno dei ricchi paesi occidentali il 
potere è concentrato nelle mani di pochi
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3. L’Open Science presa sul serio: la riforma 
della proprietà intellettuale 

• Riformare la proprietà intellettuale: riduzione e 
compressione delle esclusive

• Ripensare il rapporto tra ricerca pubblica e mercato

• Ripensare il sistema di valutazione e incentivazione 
del ricorso ai brevetti da parte dei ricercatori pubblici 
(Pievatolo 2022)
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3. Silvio Garattini (2022): una medicina senza 
mercato
1. Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione 

con il solo nome generico.

2. Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso 
meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3. Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore 
terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4. Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici 
comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5. Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con 
un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6. Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, 
proteine oppure processi fisiologici. 

7. Creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit 
con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di 
farmaco, attraverso la ricerca preclinica fino a studi di fase 3 (quelli 
che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono 
determinare validità, utilità e usabilità).
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3. Garattini (2022)

• “[…] giungere a una società più matura e con più ideali, in cui 
la ricerca in ambito medico e di salute pubblica non 
dovrebbe essere stimolata dal profitto, ma piuttosto da 
riconoscimenti di gratitudine pubblica. Potrebbe essere 
l’epoca in cui la medicina non è più un ‘mercato’ , ma 
un’organizzazione al servizio di chi soffre. […] Diversi lettori 
potrebbero giudicare tutto questo un’ingenuità e un sogno. 
Tuttavia, sognare […] è pur sempre possibile, e se sogniamo 
in molti, i sogni possono diventare realtà”
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3. Cominciare dall’università e dai centri di 
ricerca pubblici

• L’esempio dell’Istituto Mario 
Negri – policy di scienza 
aperta

Perché non brevettiamo le 
nostre ricerche

• La testimonianza di Silvio 
Garattini
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3. Istituto Mario Negri: perché non brevettiamo?

“Perché non brevettiamo le 
nostre ricerche?”. 

La risposta è: “per essere 
liberi”. 

• Liberi da conflitti di 
interesse, 

• liberi di criticare, 

• liberi di comunicare, 

• liberi di collaborare. 
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3. Istituto Mario Negri: libertà da conflitto di 
interessi

• «Scegliere di non brevettare le proprie scoperte evita di 
cadere in un conflitto di interesse. Inevitabilmente essere 
titolari di un brevetto spinge a promuovere e difendere in 
ogni modo il proprio prodotto. Se per esempio si tratta di un 
farmaco può indurre a una valutazione del  rapporto fra 
benefici e rischi non sempre obiettiva».
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3. Istituto Mario Negri: libertà di critica

• «Se il brevetto arriva a realizzare un farmaco – cosa poco 
frequente – è difficile essere oggettivi. La vendita del 
farmaco comporta royalties e il tentativo di massimizzarle 
diventa inevitabile. Inoltre, molti ricercatori hanno funzioni 
consultive, a loro possono essere richiesti pareri da parte 
delle autorità regolatorie o del Servizio Sanitario Nazionale. 
Come potranno essere distaccati nel giudizio nei confronti 
del loro farmaco o dell’azienda che lo produce oppure nei 
confronti dei prodotti concorrenti il cui successo rischia di far 
diminuire le royalties?»
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3. Istituto Mario Negri: libertà di comunicare

«La realizzazione di brevetti richiede confidenzialità, segreto, mentre la scienza, 
in particolare quella biomedica, deve essere aperta e trasparente. La 
pubblicazione dei propri risultati può avere conseguenze inimmaginabili, può 
cambiare il corso delle ricerche di altri gruppi di ricercatori ed essere così punto di 
partenza per altre scoperte. I ricercatori hanno il dovere di dare informazioni 
corrette al pubblico attraverso i mass media, e quindi devono essere liberi di non 
avere remore o sottacere:

• quando la comunicazione dei produttori dei farmaci eccede nel promuoverne gli 
effetti favorevoli o minimizza quelli dannosi, 

• quando si promettono inverosimili successi, 

• quando il costo dei farmaci è sproporzionato e insostenibile. 
È augurabile quindi che i ricercatori e i loro istituti siano scevri dal sospetto di avere 
interessi economici, in modo da fugare ogni dubbio da parte di chi viene 
informato. Se si è privi di interessi diretti è più facile essere obiettivi».
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3. Istituto Mario Negri: libertà di collaborare

• «In un mondo che richiede sempre più collaborazioni multidisciplinari 
con altre istituzioni è più facile interagire quando la collaborazione 
non nasconde la possibilità di utilizzare le idee degli altri per ottenere 
vantaggi per i propri brevetti».
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3. Perché non brevettiamo?

• “Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la 
necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla 
propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e 
complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e 
male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a 
distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi 
della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.
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3. Un esempio straniero: The Neuro 
(Montreal Neurological Institute-Hospital)
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3. Un esempio straniero: The Neuro 
(Montreal Neurological Institute-Hospital)
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• 1. Public release of data and other scientific resources 

• The Neuro and its researchers will publish open access articles 
and render all positive and negative numerical data, models 
used, data sources, materials, reagents, algorithms, software 
and other scientific resources publicly available no later than the 
publication date of the first article that relies on this data or 
resource.



3. Un esempio straniero: The Neuro 
(Montreal Neurological Institute-Hospital)

• 4. Intellectual property 

• Subject to patient confidentiality and informed consent given, 
neither The Neuro nor its researchers in their capacity as 
employees or consultants of McGill or The Neuro will obtain 
restrictive intellectual property protection in respect of any of 
their research outputs, whether done internally or with 
collaborators.
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3. AISA: Per un vaccino anti Covid-19 libero e 
aperto a tutti (14 febbraio 2021)
1. Cooperazione invece di 

competizione

2. Un vaccino libero

3. Finanziamento pubblico e 
donazioni civiche

4. Collaborazione tra stato e 
imprese

5. Strumenti giuridici
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3. Maria Elena 
Bottazzi, Peter 
Hotez
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3. Caso: una possibile soluzione (Association for 
Molecular Pathology, et al. v. Myriad Genetics, Inc., et al. 
569 U.S. 576) 2013
• https://supreme.justia.com/case

s/federal/us/569/576/
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3. Caso: una possibile soluzione (Association for 
Molecular Pathology, et al. v. Myriad Genetics, Inc., et al. 
569 U.S. 576) 2013
• (a) The Patent Act permits patents to be issued to “[w]hoever in- 

vents or discovers any new and useful . . . composition of 
matter,” §101, but “laws of nature, natural phenomena, and 
abstract ideas” “ ‘are basic tools of scientific and technological
work’ ” that lie beyond the domain of patent protection, Mayo, 
supra, at ___. The rule against patents on naturally occurring 
things has limits, however. Patent protection strikes a delicate 
balance between creating “incen- tives that lead to creation, 
invention, and discovery” and “imped[ing] the flow of 
information that might permit, indeed spur, invention.” Id., at 
___. This standard is used to determine whether Myriad’s pa- 
tents claim a “new and useful . . . composition of matter,” §101, 
or claim naturally occurring phenomena. Pp. 10–11. 
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3. Caso: una possibile soluzione

• (b) Myriad’s DNA claim falls within the law of nature exception. 
Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location 
and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes. Diamond v. 
Chakrabarty, 447 U. S. 303, is central to the patent-eligibility inquiry 
whether such action was new “with markedly different characteris- 
tics from any found in nature,” id., at 310. Myriad did not create or 
alter either the genetic information encoded in the BCRA1 and BCRA2 
genes or the genetic structure of the DNA. It found an important and 
useful gene, but groundbreaking, innovative, or even brilliant 
discovery does not by itself satisfy the §101 inquiry. 
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3. Caso: una possibile soluzione

• (c) cDNA is not a “product of nature,” so it is patent eligible under 
§101. cDNA does not present the same obstacles to patentability as 
naturally occurring, isolated DNA segments. Its creation results in an 
exons-only molecule, which is not naturally occurring. Its order of the 
exons may be dictated by nature, but the lab technician unques- 
tionably creates something new when introns are removed from a 
DNA sequence to make cDNA. Pp. 16–17. 
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3. Cambiare visione della vita (e della morte)
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Immagini riprodotte

• Locandina del film «Apocalypse Now» di Francis Ford Coppola, 1979

• Fotogramma di una scena finale del film «The Deer Hunter» di 
Michael Cimino, 1978
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Copyright
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