ANUARIOS

2021 Practica Contenciosa
para abogados

Los casos mas relevantes sobre litigacion y arbitraje
en 2020 de los grandes despachos

Albors Galiano Portales » Allen & Overy » Andersen » Baylos « Ceca Magdn Abogados «
Clifford Chance « CMS Albiiiana & Sudrez De Lezo » Cuatrecasas « Deloitte Legal »

Dikei Abogados = Elzaburu « Eversheds Sutherland « Garrigues « Goméz-Acebo & Pombo «
Murioz Arribas Abogados « Ontier « Ramon C. Pelayo Abogados »

RRBS Legal, Romero Rey & Benito Sancho Abogados  Squire Patton Boggs  Uria Menéndez «
Valeriano Herndndez Abogados « Villar Arregui Abogados

. |
. By

&@. Wolters Kluwer






= ALEY
ANUARIOS

2021 Practica Contenciosa
para abogados

Los casos mas relevantes sobre litigacion y arbitraje
en 2020 de los grandes despachos

C:b@ Wolters Kluwer



© Wolters Kluwer Espaiia, S.A.

Wolters Kluwer

C/ Collado Mediano, 9

28231 Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 602 01 82

e-mail: clienteslaley@wolterskluwer.ex
http://www.wolterskluwer.es

Primera edicion: junio 2021

Depésito Legal: M-16644-2021
ISBN version impresa: 978-84-18662-30-0
ISBN version electrénica: 978-84-18662-31-7

Diseno, Preimpresion e Impresion: Wolters Kluwer Espafia, S.A.
Printed in Spain

© Wolters Kluwer Espaiia, S.A. Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer
Espafia, S.A., se opone expresamente a cualquier utilizacién del contenido de esta publicacién sin su
expresa autorizacion, lo cual incluye especialmente cualquier reproduccién, modificacién, registro, copia,
explotacién, distribucién, comunicacion, transmisién, envio, reutilizacién, publicacién, tratamiento o
cualquier otra utilizacién total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicacién.
Cualquier forma de reproduccién, distribucién, comunicacién pdblica o transformacién de esta obra solo
puede ser realizada con la autorizacién de sus titulares, salvo excepcidn prevista por la Ley. Dirijase a Cedro
(Centro Espanol de Derechos Reprograficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algtn frag-
mento de esta obra.

El editor y los autores no aceptaran responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las
personas naturales o juridicas que actdien o dejen de actuar como resultado de alguna informacién conte-
nida en esta publicacion.

WOLTERS KLUWER no serd responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, asf
como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participacién. Igualmente, WOLTERS KLUWER
se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos
autores.

WOLTERS KLUWER queda eximida de cualquier responsabilidad por los dafos y perjuicios de toda natu-
raleza que puedan deberse a |a falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos
transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposicion o recibidos, obtenidos o a los que se haya
accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras
personas o entidades.

WOLTERS KLUWER se reserva el derecho de eliminacién de aquellos contenidos que resulten inveraces,
inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden publico y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de
Wolters Kluwer Espaia, S.A., es suministrado por el Centro de Documentacion Judicial del Consejo General
del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de
los gabinetes de comunicacion de los 6rganos judiciales colegiados. El Cendoj es el Ginico organismo legal-
mente facultado para la recopilacion de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de caracter personal
contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003,
con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de
su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.



1. HECHOS

1.1. El concurso de suministro de chalecos de proteccion personal con-
vocado por el Ejército de Tierra

A comienzos del aio 2007 la Junta de Contratacion del Ejército de Tierra
convocd un concurso publico de suministro de chalecos de proteccion per-
sonal. La convocatoria se acompanaba, como es preceptivo en este tipo de
concursos, de un Pliego de Prescripciones Técnicas, en el que se especifica-
ban las caracteristicas y requisitos técnicos que debian cumplir los chalecos
a suministrar.

Al concurso concurrieron varias empresas, entre ellas la compania FD y
la compafia FC. La primera era titular de una patente y un modelo de utilidad
espafnoles que reivindicaban unos chalecos de protecciéon personal cuyas
caracteristicas técnicas coincidian con las establecidas en el pliego de pres-
cripciones técnicas del concurso. A pesar de ello, FD, en lugar de impugnar
el concurso, decidié concurrir al mismo, presentando la correspondiente
oferta.

El 24 de septiembre de 2007 la Junta de Contratacion del Ejército de Tierra
declaré a la compaiia FC adjudicataria del suministro de 7.779 chalecos
antifragmento y antibala. Esta compafia subcontrat6 la fabricacién de esos
chalecos a las companias IY (posteriormente absorbida por ECI) y STE. Los
chalecos fueron efectivamente suministrados al Ejército el 27 de marzo de
2008.

1.2. El recurso contencioso-administrativo interpuesto por FD contra la
adjudicacion del concurso

Al no resultar adjudicataria del suministro, la compafia FD decidié
impugnar el concurso en via administrativa, primero a través de un recurso
de alzada ante el Ministerio de Defensa vy, tras su desestimacién, mediante
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un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

FD alegé varios motivos de nulidad del concurso, entre ellos el incum-
plimiento del procedimiento legal establecido en el art. 182 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, de contratos de las Administra-
ciones Plblicas. Conforme a ese precepto, en los supuestos en los que a causa
de su especificidad técnica o por razones relacionadas con la proteccién de
derechos exclusivos solo pueda encomendarse la fabricacién o suministro a

un Unico proveedor, debera seguirse un procedimiento negociado sin publi-
cidad.

La Seccion 32 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dicté sentencia el 18 de febrero de 2011,
declarando nulo el concurso a causa de determinados defectos en la reali-
zacion de los ensayos y pruebas a los que fueron sometidos los productos
ofertados.

La sentencia rechazé sin embargo el motivo de impugnacién relativo a la
vulneracién de los derechos de exclusiva de FD. A este respecto el Tribunal
sefiala que FD aceptd, sin recurrir ni impugnar previamente, la convocatoria
del proceso de adjudicacién del contrato de suministro mediante la férmula
del concurso, y ello determiné la aceptacién plena e irreversible de las nor-
mas y bases de dicho procedimiento. Conforme al articulo 79.1 de la Ley de
contratos de la Administracion la presentacion de proposiciones de los con-
cursantes presume la aceptacion plena e incondicionada por su parte de la
totalidad de las clausulas del concurso sin ninguna salvedad.

1.3. Las diligencias de comprobacién de hechos instadas por FD

De forma simultanea, FD inici6 un procedimiento civil de infraccién de
su patente y modelo de utilidad, presentando el 23 de mayo de 2008 una
solicitud de diligencias preliminares, al amparo del art. 256.1.7° de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y de diligencias de comprobacién de hechos al amparo
de los articulos 129 y 130 de la Ley de Patentes. Las diligencias se dirigian
tanto contra el Ejército de Tierra como contra la compafiia FC.

Mediante auto de 5 de junio de 2008 el Juzgado Mercantil n.°. 4 de
Madrid acord¢ inicialmente la practica de las diligencias interesadas, pero
posteriormente, ante la oposicién de FC y del Ejército de Tierra, el juzgado
dict6 auto de 3 de julio de 2009 rechazandolas.
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FD interpuso recurso de apelacién contra ese auto, que fue resuelto por
el auto de la Seccién 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de
noviembre de 2011. La Audiencia confirmé la denegacién de la solicitud de
diligencias de comprobacién de hechos de la Ley de Patentes por su inco-
rrecta formulacién. FD habia solicitado la designacion de un perito que ins-
peccionase los chalecos fabricados por FC y los suministrados al Ejército y
determinase si reproducian las caracteristicas técnicas de los chalecos rei-
vindicados en su patente y modelo de utilidad.

A juicio del tribunal, esta peticion desvirtuaba la naturaleza de la dili-
gencia de comprobacién de hechos, convirtiéndola en una auténtica prueba
pericial anticipada. La finalidad de las diligencias no es anticipar los dicta-
menes periciales que en su dia habrian de servir de prueba en un hipotético
procedimiento, motivo por el que debia ser rechazada.

Por el contrario, la Audiencia consider6 que las diligencias preliminares
solicitadas al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil estaban correcta-
mente dirigidas a obtener datos necesarios para el ejercicio de la accion de
infraccion, entre ellos la identidad de otras empresas que hubiesen partici-
pado en la fabricacién o importacion de los chalecos y las cantidades y pre-
cios de los chalecos fabricados o importados. Por esta razén acuerda su
practica, que se lleva a cabo por el juzgado, finalizando el procedimiento el
18 de noviembre de 2013.

1.4. La demanda de infraccion de patente y modelo de utilidad dirigida
contra las compaiiias FC y ECI

El 27 de diciembre de 2013 FD interpuso demanda de infraccién de su
patente y modelo de utilidad contra FC y contra la compania ECI, como
sucesora de 1Y, empresa a la que FC habia encargado la fabricaciéon de una
parte de los chalecos suministrados al Ejército.

Las demandadas se opusieron a la demanda planteando en primer lugar,
por via de excepcion, la nulidad de la patente y el modelo de utilidad de la
actora. La patente en cuestion reivindicaba un chaleco de proteccién integral
antibalas y antifragmentos, cuya innovacion respecto a los existentes en el
estado de la técnica consistia en unas proyecciones verticales de los paneles
delantero y trasero para la proteccion de la garganta y la nuca. El modelo de
utilidad consistia en una mejora sobre este chaleco, caracterizada por ana-
dirle unas tiras horizontales o verticales que permitian la fijacién de bolsillos
o fundas mediante un sistema de anclaje.
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Las demandadas alegaban que existian varios documentos de patente
anteriores a la fecha de solicitud de la patente y el modelo de utilidad que
evidenciaban que el objeto reivindicado carecia de novedad y no suponia
un salto inventivo respecto al estado de la técnica anterior. También alegaban
que esta misma situacion se ponia de manifiesto en relacién con otros docu-
mentos anteriores de literatura no patente.

En apoyo de estas alegaciones, cada una de las demandadas presenté con
sus escritos de contestacion a la demanda sendos informes periciales en los
que se concluia que la patente y el modelo de utilidad de la actora carecian
de novedad y actividad inventiva. Adicionalmente, FC solicit6 en la audien-
cia previa que el juzgado dirigiera oficio a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas para que emitiera dictamen sobre estos extremos a la vista de las
anterioridades sefaladas por las demandadas. Este organismo emitié informe
en el sentido contrario, considerando que tales anterioridades no perjudica-
ban la validez de la patente y el modelo de utilidad.

En cuanto a la accién de infraccién en si misma, las demandadas alegaban
que FD habfa vulnerado la teoria de los actos propios al aceptar las bases del
concurso convocado por la Junta de Contratacién del Ejército de Tierra, con-
curriendo al mismo, para después iniciar la accion de infraccion al no resultar
adjudicataria.

Ademas, ECI opuso a la accién la total falta de prueba de la infraccién,
debido a que no se habia aportado con la demanda ninglin examen compa-
rativo de los chalecos fabricados por IY y suministrados al Ejército de Tierra
con la patente y el modelo de utilidad de FD. Por el contrario, la actora habia
sustentado su accién exclusivamente en dos dictdmenes periciales —elabo-
rados por un ingeniero técnico y por un ingeniero de armamento— en los
que no se analizaba el producto supuestamente infractor, sino que se limi-
taban a la comparacién entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del con-
curso convocado por la Junta de Contratacién del Ejército y su patente y
modelo de utilidad. ECI adujo que esos dictdmenes Gnicamente habrian
tenido validez en una eventual accién dirigida contra el Ejército como con-
vocante del concurso, pero no contra el fabricante de un producto que no
habia sido examinado en ningiin momento.
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los abogados; en concreto, para quienes hacen del asesoramiento

precontencioso, del arreglo tendente a la evitacion de disputasy, en
altimo término, de la defensa de los intereses de sus clientes en arbitraje
o ante los Tribunales de Justicia, su oficio diario.

E L Anuario Contencioso es una publicacion comentada pory para

Es, a la vez, un empeno colectivo en el que confluye el esfuerzo de

22 despachos del llamado «mundo de los negocios», esto es, firmas
dedicadas al derecho de empresa, con implantacion en Espanay con
practicas consolidadas en el mundo de la litigacion y el arbitraje. El
compromiso comin ha consistido en analizar los casos mas significativos
que sus abogados han defendido ante los Tribunales de Justicia o las
cortes arbitrales durante el ano 2020. La seleccion de material ha seguido
deliberadamente un criterio diverso, lo que ha traido, como consecuencia
aparejada, que se muestren las tendencias mas significativas en las
jurisdicciones civil y contencioso-administrativa (excluida la fiscal)

tanto en aspectos de orden procesal como de aplicacion de las normas
sustantivas.

La enumeracion de los epigrafes de su indice tematico es la mas adecuada
medida del valor de su contenido:

— Arbitraje — Obligaciones y contratos

— Concursal — Procesal

— Contencioso-administrativo — Propiedad industrial e intelectual
— Derecho de la competencia — Seguros y Reaseguros

— Derechos fundamentales — Societario

— Derecho hipotecario y notarial
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