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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota D.C,
Abogado
EMILIO FERRERO
ASUNTO Radicacion 09 025 822
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 519
Oficio Bl- 12487
Folios 21
Patente de Invencion :{ Patente de Modelo de Utilidad -
Via Nacional ._ _‘
Via PCT (Fase Nacional) 7_ Capituto | o Capitulo i i J_
No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/059538
Fecha de Presentacion Internacional 11/septiembre/2007
Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo "
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica: /
1. Documentos estudiados
Descripcion: Folios 136 a 271 12/Enero/2009
Reivindicaciones: Folios 272 a 280 12/Enero/2009
Dibujos: Folio 292 12/Enero/2009
Prioridad: US 60/844,023 12/Septiembre/2006
2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacién de Prioridad porque esta solicitud fue presentada 7

dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde
con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: "Compuestos de Quinolinilmetilo”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar
compuestos que tengan buena actividad pesticida y que muestren un amplio
espectro de actividad contra una gran cantidad de diferentes plagas animales, en
especial contra la dificultad de controlar insectos, aracnidos y nematodos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de (quinolin-4-itmetil)-amida de acido bifenil-4-sulfonénicode de la
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formula (1) L , donde R', R? R® R% R% R® m y n estan
definidos.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 07 D 215/12 // 215/18 // 215/20.

4. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (¢) - (d))

El objeto de la reivindicacién 24 no es patentable, puesto que la solicitud
menciona las semillas y estan hacen parte de lo citado como plantas en el Art
citado, literal {c).

El objeto de la reivindicacion 25 no es patentable, puesto que la solicitud
menciona un método de tratamiento de animales y esto hace parte del Art citado,
literal (d).

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (At 14y 21 D
486)

El uso de la reivindicacion 17 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Los métodos de la reivindicacién 19 — 23 corresponden al uso del compuesto de
formuta | definido en las reivindicaciones 1 — 13 para controlar plagas de
artropodos o nematodos, para proteger plantas en crecimiento del ataque o la
infestacion y para proteger semillas, respectivamente. Es evidente que las
llamadas etapas de “poner en contacto el insecto...”, "aplicar’ y "poner en
contacto 1as semillas” corresponden a la forma de usar el compuesto de férmula |,
aunque en sus preambulos se reclame como método. Se le aclara al solicitante
que un metodo cuya Unica etapa es contactar o dejar actuar corresponde a una
aplicacién y esta aplicacion es un uso.

Por lo tanto dicho método no es patentable de acuerdo con el articulo 14,
6. De la Solicitud de Patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeta de la solicitud porque tal como lo menciona
el resumen el compuesto es un (quinolin-4-itmetil)-amida de acido bifenil-4-
sulfonico, puesto gue la quinolina no es el unico grupo central de la molécula, por
lo cual se sugiere al Solicitante hacer la correccién necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 13 no se encuentran debidamente soportadas en la
descripcion puesto que las realizaciones preferidas so6lo hacep referencia a la
actividad de ios compuesios mencionados en la tabla 1, lo cual no es una
generalizacién de todos los compuestos. Se sugiere restringir la solicitud a una
razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha sido sintetizado vy
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probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capitulo

descriptivo. Teniendo en cuenta la descripcién en los ejemplos se encuentra;

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados
Sustituciones Soporte de los ejemplos presentados
R Posicion meta:CHs, Cl, F, CF;,
Paosicién orto: OCFs, CHs, CI, F,
R*:H, Cl, F. CF3 CH;
R? R¥®H, CF..Cl,
R*:Cl, CF3, OCF;, O-CF=CF,, Br,CN

R* H
R H
R” H
R® H
m 3.
n 1

El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencion
a traves de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren
enteramente soportadas en la descripcién.

Las reivindicaciones 1 — 13 no se encuentran debidamente sustentadasen la
descripcién e ilustradaen los ejemplos puesto que no se presenta una muestra
significativa de ensayos teniendo en cuenta las posibles estructuras mencionadas
en los ejemplos (folios 153 ~ 174), puesto que sélo se esta mencionando en los
ensayos a los compuestos: B1 - B3, B7 — B10, B12, B14, B16, B23, B26, B27,
B31, B32, B45, B56, B59, B60, BES, B84, 885, B9, B8, B103, B115 - B117 Y
B21 - B23 ademas aparentemente segun todos fos ensayos los compuestos B1,
B3, B12, B14, B27, B56, B84, B85, B115 y B117, presentan una mejor actividad
puesto que aparecen en tres 0 mas de los ensayos mencionados (folios 258 ~
271). El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la
invencion a traves de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren
enteramente soportadas en la descripcion

En las reivindicaciones 18 y 26 se menciona una composicién y una mezcla
pesticida, respectivamente, pero estdn no se encuentran debidamente
sustentadas en la descripcién puesto que en sus realizaciones preferidas no se
menciona emplear el compuesto de formula | combinado con algun otro
compuesto activo o material portador. El solicitante debe definir especificamente
la materia y el alcance de la invencion a través de las caracteristicas técnicas
esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripcidn

En la reivindicacién 14 no es concisa porque términos como “base”, “catalizador
de metal de transicidn” y “grupo saliente adecuado” abarcan muchos compuestos,
ademas no deben definirse sélo en términos de su funcion sino por su nombre
comun o IUPAC y teniendo en cuenta lo sustentado en | descripcién vy

realizaciones preferidas.

La reivindicacion 18 no es concisa porque el término “material portador” abarcan
muchos compuestos, ademas no deben definirse sélo en términos de su funcidn
sino por su nombre comun o IUPAC y teniendo en cuenta lo sustentado en |
descripcion y realizaciones preferidas.

En la reivindicacién 14 se menciona un procedimiento, pero no se menciona si
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ademas de los reactivos mencionados la sintesis requiere condiciones de
temperatura, presion o pH especificas. Ademas no es claro si la otra reaccion que
se lieva a cabo es otra etapa para la obtencion del compuesto de férmula | o es
un proceso aparte para la realizacién de un intermediario de la reaccion.

En las reivindicaciones 18 y 26 se menciona una composicién y una mezcla
pesticida, respectivamente, pero estdn no se encuentran debidamente
sustentadas en la descripcion puesto que en sus realizaciones preferidas no se
menciona emplear el compuesto de férmula | combinado con algin otro
compuesto activo o material portador. El solicitante debe definir especificamente
la materia y el alcance de la invencién a través de las caracteristicas técnicas
esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripcion

En las reivindicaciones 18 y 26 se menciona una composicién y una mezcla
pesticida, respectivamente, pero no se menciona la proporcion de los
componentes, se recuerda al solicitante que una mezcla o composicién esta
definida por sus componentes y proporciones.

7. Determinacidén del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la Fecha de Presentacion de |a

Solicitud de Prioridad: Septiembre 12 de 2006 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
Derivados de 4-pirilmetil
sulfonamide como agentes

D1 CO 0624528 fungicidas para proteccion de 10/03/2008
plantas
4-piridinylmethylsulphanamide
D2 CA2537486 derivatives as fungicidal plant 14/Abrilf20035

protection agents

*Este documento corresponde a ia publicacion internacional WO2005/033081 con fecha de
prioridad del 18-09-2003

D1

R\-{
ey

e
Divuiga (anexo) compuestos de sulfonamida de farmula | & RR R , donde X es un anille de
5 miembros con un heteroatomo O, 8, N, sustituido por R®, entre otros; R‘l es hidrégeno, metilo,
entre otros; R*, R®, R* y R® significan hidrégeno, metilo entre otros; ademés estos compuesios son
empleados para combahr hongos nocivos fitopatdgenos, ademas del procedimiento para
prepararlos,

D2

hitp://worldwide espacenet. com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adiacent=tru

edlocalezen EP&FT=D&date=200504144CC=CARNR=2537486A1&KC=A1 divulga (pagina 1 y

pagina 2, renglones 1 — 9; pagina 20, renglones 14 — 19 y 25 — 38; pagina 21, rengiones 1 — 24)
4 Rs

K-—-"-N .
compuestos de formuta | son 6 R'R R donde sus sustituyentes R', R% R® R% R® estan
definidos y composiciones que pueden ser usadas como fungicidas. también juntc con otres
compuestos activos, tales como herbicidas, insecticidas, reguladores de crecimiento, mezclando
estos compuestos con los compuestos de formula |, donde estos compuestos activos pueden ser
derivados de amina, azoles, dicarboximidas, fenil pirroles, entre otros.
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8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en "Compuestos de quinolina de férmula (N
3 ,r..a-ff_‘"' ._",_fl?.I.
0‘§ ‘—_,'. -

< —
-
;

!
R~ I’-\ -~

. ﬂ_\,_u_w 4

R ‘, donde R, R% R® R* R® R®, m y n estan debidamente
definidos (folios 272 - 273).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:
Caracteristicas esenciales D1 !

A0 Compuestos de la formula 1A.4'

[y 'FA\\
oo -4 ‘}—-(’ ]
g —

Vo
=
0’ ""
LR !

RLSp S

Compuestos de la férmula (1) L R
R' R% halégeno, hidroxi, ciano, alquilo C,-Cs, R? significa fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-
haloalquilo C,-Cg. entre otros cloro-fenilo, 4-metil-fenito, 4-metoxi-

fenilo, , 4-trifluorometoxi-fenilo, 4-

m0.1,23405 isopropil-fenilo. entre otros

n162
R® RY R® R™ independientemente, H, halégeno, | R*y R7significan, hidrégena, metilo,
hidroxi, haloalceoxi Cy-Cg, entre otros i fldor, cloro, metoxi, triflurometoxi,
H R' es hidrégeno o metilo
Sus N-dxidos y sus sales | Sus N-oxidos y sus sales

3

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 19, las caracteristicas esenciales de los
compuestos de férmula (l) de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas
previamente en D1, el cual, revela unos compuestos de férmula 1A.4’

O

R , donde R? y R¥significan, hidrégeno, metilo, fllor, cloro, metoxi,
triflurometoxi (pagina 17, folic 305; pagina 18, rengtones t — 4, folio 306), R' es
hidrogeno o metilo y R? significa fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-cloro-fenilo, 4-metil-
fenilo, 4-metoxi-fenilo, , 4-triflucrometoxi-fenilo,  4-isopropil-fenilo, entre otros
(pagina 35 — 41, folios 307 — 313).

En consecuencia, la reivindicacién 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 11 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicién de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
NO $ON nuevas.

La reivindicacion 26 consiste en “Mezclas pesticidas sinérgicas, que
comprenden un compuesto de la férmula (1) y/o uno de sus N-6xidos o una
de sus sales como se define en las reivindicaciones 1a 13 y un pesticida
seleccionado de organo(tio )fosfatos, carbamatos, piretroides, reguladores
del crecimiento, neonicotinoides, compuestos  agonistas/antagonistas  del
receptor nicotinico...” (folios 279 — 280)
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Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las de! Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D2
Mezclas pesticidas sinérgicas que comprenden: Composiciones que comprenden
un compuesto de la formula () y/o uno de sus
N-6xidos o una de sus sales
un pesticida seleccionado de

Compuestos de férmula (1)

organo(tio)fosfatos, carbamatos, piretroides, Junto con fungicidas, herbicidas,
reguladores del crecimiento, heonicotinoides, insecticidas, reguladores de
i compuestos agonistas/antagonistas del crecimiento

receptor nicotinico, entre otros

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1°, las caracteristicas esenciales de la
composicion de la reivindicacién 28 habian sido divuigadas previamente en D2, el
cual da a conocer composiciones que pueden ser usadas como fungicidas,
tambien junto con otros compuestos activos, tales como herbicidas, insecticidas,
reguladores de crecimiento, mezclando estos compuestos con los compuestos de
formula | (pagina 20, renglones 14 — 19), donde estos compuestos activos pueden
ser derivados de amina, azoles, dicarboximidas, fenil pirroles, entre otros (pagina

20, renglones 25 — 38; pagina 21, renglones 1 — 24); donde los compuestos de
C] RS

W
-N
formula | son R'R* Ry sus sustituyentes R', R? R3 R* R® estan definidos
(pagina 1y pagina 2, renglones 1 — 9)

x...

=~N=0

o]

En consecuencia, la reivindicacidon 26 carece de novedad, segun lo divulgado en
el documento D2.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicaciéon 12 consiste en “Compuestos de quinolina de formula ("
A ),

pala®
,""“Q/\':i
St denominados como compuestos de quinolina de férmula (1.1.a)",
donde R', R?, m y n estan debidamente definidos (folios 272 — 273).

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de 1a Técnica:
Caracteristicas esenciales D1
o o Compuestos de |a férmuia 1A 4'

o=35—’$? s

A}
by b= g I
£ 1
(\/ Sy
R

I T
Compuestos de la férmula () >~

r

R': halégeno, hidroxi, ciano, alquilo C,-C,.

haloalquilo C4-Cg, entre otros H
R* halogeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-Ce, R? significa fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-
haloalguilo C:-Cs, entre otros cloro-fenilo, 4-metil-fenilo, 4-metoxi-
_ fenilo, 4-trifluorometoxi-fenilo, 4-
m0,123.4065 isopropil-fenilo, entre otros
Y R*y R significan, hidrégeno, metilo,
flaor, cloro, metoxi, triflurometoxi,
H i R’ es hidrégeno o metilo

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1°, el documento D1 considerado el estado
de la técnica mas cercano a la invencién definida en la reivindicacién 12 habian

sido divulgadas previamente en D1, el cual, revela unos compuestos de formula
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O

IA.4' R K donde R?y R®significan, hidrégeno, metilo, fluor, cloro,
metOX| triflurometoxi (paglna 17, folio 305; pagina 18, renglones 1 — 4, folio 306),
R' es hidrégeno o metilo y R® 3|gn|flca fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-cloro-fenilo, 4-
metil-fenilo, 4-metoxi-fenilo, , 4-trifluorometoxi-fenilo, 4-isopropil-fenilo, entre otros
(pagina 35 - 41, folios 307 — 313).

La diferencia entre la invencién, definida en fa reivindicacién 12 y los compuestos
revelados en el documento D1 consiste en el radical R' en posicién meta respecto
a la sulfonamida, que para la presente invencién corresponde a haiégeno, hidroxi,
ciano, alquilo C4-Cs, haloalquile Ci-Cg, entre otros, mientras que para el
documento D1 en esa posicion se encuentra un hidrogeno.

No existe evidencia que las diferencias estructurales entre el compuesto de D1y
el compuesto de la reivindicacion 12 introduzcan un efecto técnico inesperado,
que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor
eficiencia en su actividad pesticida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una
alternativa a los compuestos de férmula IA.4' conocidos segun D1 para que sea
mas eficiente su actividad pesticida y que muestre un amplio espectro de
actividad contra una gran cantidad de diferentes plagas animales, en especial
contra la dificultad de controiar insectos, aracnidos y nematodos.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio
versada en la materia derivara de manera obvia los compuestos descritos en la
reivindicacién 12 de la presente invencién a partir de las ensefanzas del
documento D1, toda vez que estos se limitan a variaciones en un sustituyente de
los compuestos revelados en dicho documento, sin que ese hecho confiera una
mayor actividad como pesticida a los mismos.

Conclusién:
La reivindicacion 12 cumple el requisito de novedad (Art. 18), pero no cumplen
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicacién 13 consiste en "Compuestos de quinolina de férmula (I)

""\ R b
C‘
s
o=-{ 40
‘
1" =y \J
denommados como compuestos de quinolina de formula (1.2.a) ~#~*

"donde R', R?, m y n estan debidamente definidos (folios 272 — 273).

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:
Caracteristicas esenciales D1

Compuestos de la férmula (1) Compuestos de la formula 1A.4'

R? significa fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-
cloro-fenilo, 4-metil-fenilo, 4-metoxi-
fenilo, 4-trifluorometoxi-fenilo, 4- |

R", R% halogeno. hidroxi, ciano, alquilo C,-Cq,
haloalguile C4-Cs, entre otrcs
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M0 123465 f isopropil-fenilo, entre otros
H R? y R’ significan, hidrégeno, metilo,
fluor, cloro, metoxi, triflurometoxi,
H J R' es hidrégeno o metilo

Teniendo en cuenta ei grupo inventivo 1°, el documento D1 considerado el estado
de la tecnica mas cercano a la invencion definida en la reivindicacion 12 habian
sido divulgadas previamente en D1, el cual, revela unos compuestos de féormula

IA.4 , donde R? y R? significan, hidrégeno, metilo, flior, cloro,
metoxi, trifiurometoxi (pagina 17, folio 305; pagina 18, renglones 1 — 4, folio 306),
R' es hidrogeno o metilo y R? significa fenilo, 4-terc-butilfenilo, 4-cloro-fenilo, 4-
metil-fenilo, 4-metoxi-fenilo, , 4-trifluorometoxi-fenilo, 4-isopropil-fenilo, entre otros
(pagina 35 — 41, folios 307 — 313).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 13 y los compuestos
revelados en el documento D1 consiste en el radical R' en posicién orto respecto
a la sulfonamida, que para la presente invencion corresponde a haldgeno, hidroxi,
ciano, alquilo C;-Ce, haloalquilo Ci-Cs, entre otros, mientras que para el
documento D1 en esa posicidn se encuentra un hidrogeno.

No existe evidencia que las diferencias estructurales entre el compuesto de D1y
el compuesto de la reivindicacidn 12 introduzcan un efecto técnico inesperado,
que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor
eficiencia en su actividad pesticida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivc a resolver consiste en plantear una
alternativa a los compuestos de formula 1A.4' conocidos segun D1 para que sea
mas eficiente su actividad pesticida y que muestre un amplio espectro de
actividad contra una gran cantidad de diferentes plagas animales, en especial
contra la dificultad de controlar insectos, arécnidos y nematodos.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio
versada en |la materia derivara de manera obvia los compuestos descritos en la
reivindicacién 13 de la presente invencién a partir de las ensefanzas del
documento D1, toda vez que estos se limitan a variaciones en un sustituyente de
los compuestos revelados en dicho documento, sin que ese hecho confiera una
mayor actividad como pesticida a los mismos.

Conclusion:
La reivindicacion 12 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusion

l.os requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

_item | Documento | Reivindicaciones afectadas Reguisito que afecta
o) C00624528 1-11/12y13 Novedad / Nivel Inventive
D2 CA2537486 26 Novedad
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante y presentarla por escrito

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del ikulo quinto del titulo pfimero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JIESIIS EERNEL GARCIA GARCIA

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
18 o 262

Elaborado por: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisado por; Ana Delia Pinzén Garcia.
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Tabia 17

Compuestos de la farmula (4", en los que Ry R” significa hidrégens y la combing-
citm de R' y R* equivale @ un compuesto de una linea respectivamsnts de Ia Yabla A

) A4

Tabis 13
Compuestos de ka formula 1A.4', en los que R? y R® gignifica mefio y B combinacidn de
R' y R® equivale 8 un campussto de una linea respectivemanda da 2 Tahla A

Tabla 18
Compueatos de In $nmuls 1A.4', en loa qua R2 y R? aigrffica fluomo v le combinacién de
R' y R® equivale & un compusestd de una Hnea respactivaments de la Tabla A

Tabla 20
Compuesics de ls formula JA4, en loa que R y R* significa cloro y W combinacion de
R'y R* aquivale a un compuesto ¢a una inea respactivaments de la Tabia A

Tabla 21
Compuesics de la Rrmula 1A4°, en koS que R2y R? siarilica meioxd y by combinacién
de Ry R equivals a un campuastn da una linea respaciivaments de la Tabia A
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Tabla 22 .
Compuestos de la formula 1A4', an los que R? y RY sipnifica wWffiuoromelced y la vombi-

nacon de R' y R* aquivals a un compuss de una linsa raspectivamente de la Tabla
A

Tabla 23
Compuestos de la sérmula LAB, en les que R? significs metiio ¥ la combinacian de R y
R* aquivale a un compuaslo de Lna |inea respectivements de la Tabia A

O -

Compuestos de la Mnmuda 1AS, en loa que R? significa fluoro y ls combinacidn de R® y

Tabla 24

R? efquivale & un compuesio de una linsa respscEvaments de la Tabla A

Tabla 28
Compuesics de la formuda IALS, en tos que R® sipgnifica cloro y i combinacin de R y
R'quaunmnmhdamaimamdalaﬁbhA

Tabla 26

Compuexios de L formuta 1S5, en los gue R significe metox v ix combinacionde R' y
R* squivale @ un compuesto do una linea respectivaments de la Teble A
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