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de Derechos de
Marca, Interdicto
Preliminar;
Interdicto
Permanente;
Dafos y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodriguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente
SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2024.

GenEra, L3C (en adelante GenEra L3C o Apelante), nos
solicita que revogquemos la Sentencia que emitié el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San Juan, el 15 de septiembre de 2023.
Mediante esta, el foro primario desestimé la demanda de
injunction preliminar y la totalidad de las reclamaciones
contenidas en la demanda presentada por GenEra L3C.

Por los fundamentos que exponemos, confirmamos Ila
Sentencia apelada.

I.

Segun surge del expediente, GenEra L3C es una compaiiia
de responsabilidad limitada dedicada a la venta e instalacion de
sistemas de placas fotovoltaicas. La clientela de la Apelante se

compone de entidades comerciales y sin fines de lucro a través de
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todo Puerto Rico. Genera PR, LLC (en adelante Genera PR o
Apelada) es una compafiia de responsabilidad limitada creada
exclusivamente para actuar como agente o representante del
Gobierno de Puerto Rico, dedicada a la administracion del sistema
de generacion de energia para Puerto Rico. De manera que, el
unico cliente de Genera PR es Gobierno de Puerto Rico.

El 16 de mayo de 2023, GenEra L3C incodé una causa de
accion contra Genera PR por violacién de derechos marcarios,
interdicto preliminar y permanente, y una causa de accién por
dafios y perjuicios.! En sintesis, la Apelante alegd que en marzo
de 2020 adquirido el derecho exclusivo al uso de sus marcas
“Genera” y “"Genera PR” en su negocio de servicios y productos de
generacién y almacenaje de energia mediante sistemas
fotovoltaicos. Sostuvo que invirtié dinero, tiempo y esfuerzo para
publicitar y comercializar con éxito su marca, colocandose como
una de las marcas mas reconocidas en el mercado de energia solar
en la isla. Indicé que sus servicios fueron aprobados por diversas
agencias federales y estatales, permitiéndole incursionar en
segmentos del mercado. En adicidon a esto, la Apelante también
alego ser la duefia del domain Generapr.com.

Se alegd que el 25 de enero de 2023, Genera PR comenz)
a usar las marcas “"Genera” y "Genera PR” para distinguir servicios
de generacién de energia (power) en el comercio. Esto es, tres
anos después de que la Apelante incursionara al mercado. GenEra
L3C alegd que el uso del logo de la Apelada es similar al suyo, asi
como el nombre de “Genera” y “Genera PR”. Destacd que la
imagen publica de Genera PR obra en perjuicio de la imagen y

de los servicios de la parte Apelante y, por ende, en el desarrollo

! Véase, Demanda, Apéndice 80, pag. 972.
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de sus marcas y la plusvalia de estas. Esto debido al parecido de
las marcas y de los servicios afecta la percepcién del consumidor
y ocasiona probabilidad de confusion en cuanto al origen,
afiliacion y/o conexion de las marcas y/o de los servicios que
ofrecen y comercializan las partes. Afirmé que este dafo es
irreparable, si no se detiene mediante la concesion del remedio de
injunction.

Tras varios tramites procesales de descubrimiento de
pruebas, el 26 de mayo de 2023, Genera PR presentd una
Solicitud de Desestimacién Bajo la Regla 10.2 (5) de
Procedimiento Civil y en Oposicion a Solicitud de “Injunction”
Preliminar. Arguyé que GenEra L3C no tenia forma alguna de
obtener un remedio porque no alegd, ni logré demostrar, que
“Genera” y “"Genera PR” sean marcas sujetas a la proteccién de la
Ley de Marcas. Esto debido a que tanto “Genera” como “Genera
PR” son términos descriptivos y/o genéricos. En adicidn a esto,
alegd que la Apelante no alegd, ni logré demostrar que su esfuerzo
cred una ‘“significacion secundaria” relacionada a la marca
“Genera” y “"Genera PR”. Finalmente, sostuvo que GenEra L3C
alegd de manera infundada y concluyente que el uso de “Genera”
y “Genera PR” por parte de la apelada tenia la probabilidad de
causar confusion en los consumidores.

El 30 de enero de 2023, el foro de instancia emitid6 una
Orden en la cual determind dejar en suspenso la determinacidn
sobre la mocién de Genera PR hasta tanto hubiese concluido el
desfile de la prueba.

El 31 de mayo inicié la vista en su fondo, con la presencia
de las partes, representadas por sus abogados. Surge de la minuta

transcrita el 5 de junio de 2023 lo siguiente:
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A preguntas del Tribunal, el licenciado Cruz Pérez
[abogado de Genera PR] expresa como un asunto de
umbral, que procede que el tribunal elimine al testigo
perito anunciado por la parte demandante, ya que la
vista de hoy es para analizar si procede o no la
solicitud de interdicto preliminar. Para eso, lo Unico
que debe demostrar la parte demandante es que
existe una prueba de confusion que le causa un dafio
irreparable. Entiende que en estd vista el tribunal no
tomara ninguna determinacién sobre cuantias o sobre
los alegados dafos sufridos por la parte demandante.

El Tribunal manifiesta que en este caso hay varias

causas de accidon. Expresa que todo lo relacionado a

la causa de accién en dafios y perjuicio como al

interdicto permanente sera referido a la sala de

procesos ordinarios. Hace constar que una vez
determine si procede o no la solicitud de interdicto
preliminar, ordenara la reasignacion del caso a una

sala civil para que atienda las otras causas de accion.

Informa que no atendera nada relacionado a los

dafios, solo escuchara la prueba con base suficiente

para establecer los requisitos que dispone la Ley de

Marcas y su jurisprudencia interpretativa.?

La vista continud los dias 17 y 18 de agosto de 2023. Por
la parte demandante testificd el Sr. Saul Gonzalez Mendoza y el
Sr. Héctor Carrasquillo Collazo. Luego de culminar la presentacién
de la prueba de la parte demandante, la parte demandada
argumentd la mocion de non suit. En apretada sintesis, expuso
que no hubo prueba sobre los dafios irreparables, ademas de que
no existe probabilidad de confusidon pues las partes no participan
del mismo mercado.3 El 21 de agosto de 2023 ambas partes
presentaron sus correspondientes memorandos de derecho.

Evaluada la prueba, el 13 de septiembre de 2023, el foro
primario desestimd la accion en su totalidad y plasmé los
siguientes hechos en la Sentencia:

1. El Sr. Saul Gonzélez Mendoza es ingeniero de

profesion y fundador de la empresa GenEra L3C en el

afno 2020.

2. GenEra L3C, cuyo numero de registro ante el

Departamento de Estado es el 442382, es una
Compaifia de Responsabilidad Limitada con fin social

2 Minuta, apéndice pag. 262. Enfasis suplido.
3 Sentencia, apéndice pag. 2.
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doméstica con fines de lucro, organizada el 25 de
marzo de 2020.

3. Se dedica a la instalacidon de sistemas fotovoltaicos.

4. Los clientes de GenEra L3C son entidades
comerciales y sin fines de lucro ubicados a través de
toda la Isla de Puerto Rico.

5. GenEra L3C cualifico como compania instaladora
por haber cumplido con los requisitos de los fondos
federales CDBG, bajo el Programa Nueva Energia.

6. El 4 de marzo de 2023, el Sr. Saul Gonzalez recibio
un correo a traves de la direccion saul@generapr.com
en el que el Sr. Angel Zayas lo saluda y entre otros
asuntos ajenos al caso, le indica: “Veo que te moviste
a Genera? Que bien. Me cuantas aparte...”. Ese mismo
dia, el Sr. Gonzalez le respondid aclarando la
situacion.

7. El 1 de mayo de 2023, el Sr. Saul Gonzalez recibid
un correo a través de la direccién saul@generapr.com
en el que la Sra. Kamilah Santiago Bobet lo saluda y
le pregunta si su compafia GenEra L3C esta
relacionada con Genera PR.

8. La Sra. Kamilah Santiago le compro y adquirié los
servicios de GenEra L3C para la instalacion de las
placas fotovoltaicas.

9. El 26 de enero de 2023, el Sr. Saul Gonzalez recibio
un mensaje a través de su celular, del Sr. Christian
Bonilla en el que lo saluda y le pregunta si su
compafia es la que obtuvo el contrato de la
distribucién de energia eléctrica.

10. Durante el afio 2022, el broker Rubén Hinojo de
GoDaddy.com, le manifestd que alguien estaba
interesado en comprar el nombre de dominio
GeneraPr.com.

11. A la fecha de la presentacion de la demandada no
se habia presentado ante el Departamento de Estado,
ni oficina federal, el registro como una marca del
nombre GenEra L3C.

12. GenEra L3C no tiene presencia en las redes
sociales como LinkedIn, Instagram, TikTok ni Twitter
o X. En la plataforma de Facebook, no hubo
publicaciones entre el 12 de junio de 2022 y 27 de
marzo de 2023. El sitio web en internet se hizo
accesible luego de la presentacién de la demanda.

13. GenEra L3C solo tiene una oficina localizada en el
pueblo de Caguas.

14. GenEra L3C no tiene contratos con el Gobierno de
Puerto Rico.
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15. GenEra L3C no provee servicios de administracién
de sistemas y plantas eléctricas de la Autoridad de
Energia Eléctrica, ni se dedica a la generacién de
energia eléctrica.

16. Genera PR, LLC no es parte del programa Nueva
Vivienda del DDEC ni Nueva Energia de CDBG-MIT.

17. GenEra L3C participdé de ferias de empleo para
reclutar empleados.

18. Genera PR, LLC no ha estado presente en las
actividades de ferias de empleo en las que ha
participado la demandante ni han concurrido en
ninguna de las charlas que la demandante ha asistido.

19. Desde sus comienzos, GenEra L3C ha tenido 3
logos distintos (GenEra), los cuales han ido variando
a través del tiempo. Estos logos incluyen la consigna
“El Sol Sale Para Todos".

20. El Sr. Héctor L Carrasquillo Collazo, perito de la
demandante, estudié en la Universidad de Puerto
Rico, recinto de Humacao y completd sus estudios en
el 1994 con licencia de Contador Publico Autorizado,
lic. #3516.

21. Ha actuado como perito en foros administrativos
y judiciales en casos de divorcio o herencias donde
hay negocios de por medio. Ha testificado Unicamente
en 3 casos.

22. No ha rendido un informe pericial para el caso de
autos.

23. La fuente de informacion que utilizé para emitir la
opinion pericial es la demanda y la mocién de
desestimacion.

24. No evalud algun estudio de mercadeo ni encuesta
de consumidores de la demandante, ni considero
algun reporte o nota periodistica.

25. Asumié como ciertas las alegaciones de la
demanda.

26. El perito expresé que, en un evento de conflictos

de marca se afecta la plusvalia del negocio. Que una

confusidon con el nombre de una entidad tiene un

impacto negativo en el valor de la empresa al igual

que los resultados.

El foro primario evalu6 el derecho relacionado a la Regla
39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, sobre la mocién

de desestimacion non suit, asi como la Ley de Marcas del Gobierno




KLAN202300923 7

de Puerto Rico y su jurisprudencia interpretativa. Tras ello, declaré
Ha Lugar la mocién al amparo de la Regla 39.2(c) de
Procedimiento Civil presentada por Genera PR y en su efecto
desestimé la demanda por no existir probabilidad de confusién y
no demostrarse el dano irreparable.

En desacuerdo, el 16 de octubre de 2023, GenEra L3C
presentd un recurso de apelacion que nos ocupa y formuld los
siguientes sefalamientos de error:

Erré el TPI al concluir que no desfilé prueba de dafio,
y que la prueba que desfil6 sobre confusién real o
actual, no probd dafo irreparable porque solo
establecié una confusidon temporera en el publico, que
quedd resuelta con una simple explicacion del
presidente de la parte apelante.

Errd el TPI al concluir que no empecé el parecido de
las marcas y logotipos, no existe probabilidad de
confusidon porque los servicios que ambas partes
prestan son distintos a pesar de estar en la misma
industria.

Err6 el TPI en su apreciacion de la prueba al
determinar que la marca Genera no es susceptible de
apropiacion por ser descriptiva, en lugar de sugestiva.

Erré el TPI al interpretar y aplicar a los hechos
admitidos y probados del caso el derecho vigente
sobre el requisito de dano irreparable en el derecho
marcario al considerar un interdicto preliminar, por lo
que determind incorrectamente en derecho que no se
probd este requisito del interdicto preliminar.

Erré el TPI y abusé de su discrecion al aplicar de
manera incorrecta el derecho vigente en la atencion a
una mocién de desestimacion a los hechos del caso y
por consiguiente desestimar la totalidad de las causas
de accion presentadas por la parte Apelante, y no
permitirle a esa parte la continuacidon de sus causas
de accién, violando su derecho a presentar
adecuadamente su reclamacion.

Recibido el recurso, le concedimos término a Genera PR para
que presentara su posicion a este. Con el beneficio de las

comparecencias de ambas partes, disponemos.




KLAN202300923 8

II.
A. Ley de Marcas de Puerto Rico
En nuestra jurisdiccién, el estatuto rector del derecho
marcario es la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley
NUm. 169 de 16 de diciembre de 2009, 10 LPRA sec. 223 et segq.
(en adelante Ley 169-2009). En esencia, el derecho marcario
“procura evitar la confusidén entre el publico consumidor sobre el
origen del producto o servicio que la marca identifica al promulgar

la correcta identificacion de la fuente de éstos”. Bedrosian Heres

v. Nestlé Purina Petcare, 205 DPR 1117, 1130 (2020). De igual

forma, pretende resguardar la reputacién, plusvalia, asi como la
calidad que la marca haya desarrollado. fd., citando a Arribas v.

American Home, 165 DPR 598, 605 (2005); Park *N Fly, Inc. Collar

Park and Fly, Inc., 469 US 189, 198 (1985).

El Articulo 2 de la Ley 169 define marca como “[t]odo signo
o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o
servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de
otra persona. El término incluye cualquier marca de fabrica, marca
de servicio, marca de certificacion y marca colectiva”. 10 LPRA
sec. 223 (f). Como vemos, una marca “constituye todo elemento
distintivo que permita diferenciar un producto o servicio de otros

en el mercado”. Bedrosian Heres v. Nestlé Purina Petcare, supra,

pag. 1130.
Ahora bien, la Ley 169-2009 enumera los supuestos por los
cuales no se podra registrar ni proteger una marca. El Articulo 5

dispone que no se registraran aquellas marcas que consistan en:

[...]

4. Palabras descriptivas de los bienes o servicios en
los cuales se usa, a menos que hayan adquirido
significacién secundaria.

[...]

8. Una marca que sea igual o similar y que pueda
causar probabilidad de confusién en cuanto al origen




KLAN202300923 9

de los bienes o servicios con otra marca registrada o
que se esté utilizando en el Comercio en Puerto Rico
por otra persona y que se use o usara en bienes o
servicios iguales o similares a los de la marca
registrada o previamente utilizada en el Comercio de
Puerto Rico. 10 LPRA sec. 223 (c).

El Tribunal Supremo ha identificado cuatro tipos de marcas;
a saber: (1) genéricas, (2) descriptivas, (3) sugestivas, (4)

arbitrarias o imaginables. Bedrosian Heres v. Nestlé Purina

Petcare, supra, pag. 1132, citando Federation des Ind. v. Ebel,

172 DPR 615, 624 (2007); Posadas de PR v. Sands Hotel, 131 DPR

21, 37 (1992). Las marcas sugestivas, arbitrarias o imaginables
estan protegidas bajo el derecho marcario porque gozan de una
distincion inherente que suele identificar con facilidad la

procedencia del producto o servicio. Id., citando a Posadas de PR

v. Sands Hotel, 131 DPR en las pags. 37-39; véase Two Pesos,

Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763 (1992). Por otro lado, las

marcas descriptivas son aquellas que solo “imparten informacion
al publico consumidor sobre algun ingrediente o caracteristica del
articulo o servicio”. Id., padg. 1133. Las marcas genéricas son
aqguellas que se reconocen como el nombre comun de una clase o
género, y no de un producto, servicio o productor de una fuente
especifica. Id., pag. 1134.

Si bien es cierto que las marcas genéricas y descriptivas
estan incluidas en la Ley 169-2009 como marcas no registrables,
es importante resaltar las marcas descriptivas pueden registrarse
y protegerse, siempre y cuando hayan alcanzado significacion
secundaria. Id., pdg. 1132. No obstante, dicha excepcion no estd
disponible para las marcas genéricas, sin importar el significado

secundario que tengan. Posadas de PR v. Sands Hotel, supra, pag.

39. La Ley 169-2009 define la significaciéon secundaria como:

[E]l caracter distintivo o nuevo significado que
adquiere una marca originalmente no distintiva
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cuando el consumidor asocia la marca con los bienes
o servicios de una fuente en particular, aunque no sea
conocida, como consecuencia del uso de la marca en
el comercio.

El Secretario podra aceptar como evidencia que la
marca ha adquirido significacion secundaria para los
bienes o servicios en cuestiéon, prueba de uso continuo
de la marca en el comercio por cinco (5) ahos con
anterioridad a la fecha en la cual se hace la alegacion
de que la marca ha adquirido significacion secundaria.
10 LPRA sec. 223 (p).

La significacion secundaria se evallua desde la impresiéon y
percepcion del consumidor. Entiéndase, una marca descriptiva
adquiere caracter distintivo cuando el consumidor asocia la marca

con el productor u origen del producto. Bedrosian Heres v. Nestlé

Purina Petcare, supra, pags. 1133-1134. Cuando los tribunales se

encuentren en posicion de calificar una marca como descriptiva o
genérica, estos deben evaluar los siguientes factores: (1) uso
genérico del término por los competidores sin que dicho uso haya
sido impugnado, asi como el uso genérico de la marca por parte
del duefio de ésta; (2) la definicidon del término en el diccionario,
lo que constituye un elemento relevante, aunque no dispositivo;
(3) el uso genérico del término en revistas o periodicos
especializados; (4) el testimonio de personas en el mercado, y (5)
encuestas a los consumidores. Id., pdg. 1136; citando 87 CJS
Trademarks, Trades Names, and Unfair Competition Sec. 52
(2020).

Evaluados en conjunto, todos estos factores pueden incidir
sobre el nivel de proteccion juridica al que pueden aspirar las
marcas. Id., pag. 1136.

B. Interdicto Preliminar y Permanente

La Ley 169-2009 provee una causa de accidon contra

aquellos que infrinjan el derecho de uso exclusivo de una persona

sobre una marca. Sobre este particular, la ley dispone:
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Cualquier persona que, sin el consentimiento del
titular registral o del duefio de una marca, reproduzca,
falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca
igual o similar a una marca registrada bajo esta Ley,
0 que se usa en el Comercio de Puerto Rico con
anterioridad al uso por parte de tal persona, que
pueda causar probabilidad de confusién o engano en
cuanto al origen de los bienes o servicios 0 en cuanto
a endoso o0 asociacion, sera responsable en una accion
civil al titular registral, o al duefio, y/o a la persona
con autorizacion por escrito de parte del duefio de la
marca, y cualquiera de los cuales podra presentar una
demanda contra tal persona y solicitar un interdicto,
orden de incautacién, danos y/o cualquier otro
remedio que en derecho proceda. 10 LPRA sec. 223w.

Como principio medular en nuestra jurisdiccién, las causas
de accidén por violacion a una marca necesitan de evidencia que
demuestra la probabilidad y no la mera posibilidad de confusion

en el consumidor. Posadas de PR v. Sands Hotel, supra, pag. 44.

De manera que, el duefio de una marca no puede impedir que
otros utilicen una marca similar si ésta ultima no crea una
probabilidad de confusiéon al consumidor. Id., pag. 36. La
confusion entre dos marcas se determina con el criterio o test del
comprador prudente y razonable. Esto es, “cuando un comprador
prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia
que estd comprando otro producto, existe la probabilidad de
confusion”. Id., pag. 43.

Como corolario de lo anterior, para prevalecer en una
solicitud de interdicto por una infraccién de marca, la parte que
reclama debe demostrar: (1) que el nombre sobre el cual desea
la exclusividad sobre determinado producto o servicio es
protegible o esta sujeto a ser apropiado; (2) que fue quien primero
lo utilizé en conexion con su producto o servicio en este foro,
Puerto Rico; (3) que existe una probabilidad de confusién al
consumidor entre su marca y la del demandado; y (4) [...] que
dicha probabilidad de confusidn le causa un dano irreparable para

el cual no posee otro remedio adecuado en ley. Id. pag. 37.
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Para determinar si existe una probabilidad de confusion
entre marcas, es preciso evaluar las circunstancias de cada caso.

Bedrosian Heres v. Nestlé Purina Petcare, supra, pag. 1137. Los

casos se deben evaluar a la luz de los siguientes criterios: (1) la
similitud entre las marcas; (2) la similitud de los productos o
servicios; (3) la fuerza de la marca o su distintivo; (4) la intencion
del segundo usuario al adoptar la marca; y (5) evidencia de

confusion actual o real. Posadas de PR v. Sands Hotel, supra, pag.

45,

Sobre el primer criterio, el Tribunal Supremo ha indicado
que la similitud entre las marcas es necesaria para establecer la
probabilidad de confusién. Id., pag. 47. No empecé a lo anterior,
el foro supremo también ha sefalado que la similitud entre las
marcas, por si sola, no crea la probabilidad de confusion. Id. El
grado de similitud entre las marcas se determina comparando

ambas marcas en su totalidad. Id., citando a Cooperativa

Cafeteros v. Coldn Colén, 91 DPR 372, 395 (1964). Estas no

tienen que ser idénticas, ya que basta con demostrar que se copio
o0 imitd la parte sustancial o dominante de la marca. Id.

En cuanto al segundo criterio, es norma establecida que
“mientras mas cercana sea la similitud entre dos productos o
servicios, mas probabilidad existe de que se cree confusién”. Id.,
pag. 48. Es necesario tener en cuenta, no solo la similitud de los
servicios, sino también la proximidad del mercado vy territorio al
que van dirigidos. Cabe resaltar, que el servicio o el mercado
deben ser lo suficientemente similares como para hacerle creer a
los consumidores que existe un origen o afiliacién en comun. Id.
De manera que, no es necesario que el servicio ni el mercado sean

idénticos.
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La fuerza o debilidad de las marcas es de vital importancia
para la determinacion de confusion entre dos marcas. Como
explica el Tribunal Supremo:

La “fuerza” de una marca depende de su distintivo o

la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo

una marca como pertenecientes a, o provenientes de,

una fuente en particular. Por lo tanto, la evidencia de

que la marca es extensamente utilizada por terceros

en la misma industria es altamente relevante para

demostrar la “debilidad” de una marca o su falta de

distintivo.

La “la fuerza o debilidad” de una marca determina el

grado de proteccion a brindarse a la marca sobre otras

similares. La marca “fuerte” tiene una mayor esfera

de proteccion mientras que la proteccién de una

marca “débil” estara limitada a evitar que productos o

servicios estrechamente relacionados utilicen marcas

similares. Existe probabilidad de confusién entre dos

marcas, aunque sean “débiles”, si sus nombres y

productos o servicios son iguales. Id., pags. 45-46.

Citas omitidas.

Por otro lado, la intencion del segundo usuario se refiere a
la adopcién de una marca con el fin de beneficiarse con la
reputacion del competidor mediando el engafio de los
consumidores. Aun cuando lo anterior sea un elemento
significativo para establecer la probabilidad de confusion, pierde
importancia ante hechos adicionales que demuestren la falta de
confusion.

El criterio por evaluar para determinar si existe la
probabilidad de confusidn entre dos marcas es el siguiente: si un
comprador prudente y razonable compra un producto bajo la
creencia de que esta comprando otro. Posadas de P.R. v. Sands
Hotel, supra, pag. 43. El estandar para determinar la confusidn
es la probabilidad, ya que “[u]na mera posibilidad de confusion no
es suficiente para emitir [un] injunction”. Id., pag. 44. A pesar
de que no existe una norma precisa para determinar la existencia

de una probabilidad de confusién, se deben considerar los

siguientes criterios: (1) la similaridad entre las marcas, (2) la
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similaridad de los productos o servicios, (3) la fuerza de la marca
o su distintivo, (4) la intencidon del segundo usuario al adoptar la
marca de servicio, y (5) evidencia de confusién actual o real. Id.,
pag. 45.
C. Mocion de Desestimacion

El inciso (c) de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra,
regula las mociones conocidas como mocion contra la prueba o
non-suit. En lo pertinente, provee:

(c) Después que la parte demandante haya terminado
la presentacion de su prueba, la parte demandada, sin
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que
la mocién sea declarada “sin lugar”, podra solicitar la
desestimacién fundandose en que bajo los hechos
hasta ese momento probados y la ley, la parte
demandante no tiene derecho a la concesién de
remedio alguno. El tribunal podra entonces
determinar los hechos y dictar sentencia contra la
parte demandante, o podra negarse a dictar sentencia
hasta que toda la prueba haya sido presentada. A
menos que el tribunal lo disponga de otro modo en su
orden de desestimacion, una desestimacion bajo esta
Regla 39.2 y cualquier otra desestimacién, excepto la
que se haya dictado por falta de jurisdiccién o por
haber omitido acumular una parte indispensable,
tienen el efecto de una adjudicacién en los méritos.
32 LPRA Ap. V, 39.2.

Cuando, luego de presentada la prueba de la parte
demandante, se presenta una mocién de esta naturaleza el
tribunal estad autorizado en esa etapa a aquilatar la prueba
presentada y a formular su apreciacién de los hechos, segun la

credibilidad que le haya merecido. Romero Arroyo, et al. v. ELA,

139 DPR 576, 579 (1995). Dada su naturaleza, los tribunales
deben ejercer esta facultad después de un escrutinio sereno y

cuidadoso de la prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.,

180 DPR 894, 915 (2011); citando a Romero Arroyo, et al. v. ELA.

Si luego de presentada la prueba queda duda, el tribunal debe
requerirle a la parte demandada que presente su caso. Roselld

Cruz v. Garcia, 116 DPR 511, 520 (1985).
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Es harto conocido en nuestra jurisdiccion que, en ausencia
de pasidén, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales

apelativos no pueden intervenir en la apreciacién que hagan los

foros de instancia sobre la prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller

Brush Co., supra, pag. 916; citando a Monllor v. Soc. de

Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). Esto no significa que las

determinaciones de los foros primario gocen de inmunidad ante la

funcién revisora de los tribunales apelativos. Méndez v. Morales,
142 DPR 26, 36 (1996). Los tribunales deben atender las
mociones al amparo de la Regla 39.2 (c) con cautela, puesto que
conlleva el final de la reclamacion de la parte demandante y, por

consiguiente, de su dia en corte. Rivera Figueroa v. The Fuller

Brush Co., supra.
III.

A la luz de los factores discutidos, procede la confirmacion
de la sentencia apelada, pues la prueba presentada por la
Apelante no demostrd probabilidad de confusién real sobre los
servicios de las partes, tampoco demostré que hubiese sufrido un
dano irreparable o que la marca fuese sugestiva. GenEra L3C no
cumplié con los requisitos dispuestos en la Ley 169-2009 para la
concesidon de un interdicto preliminar. Tampoco demostré causa
de accién alguna.

Primeramente, el nombre “Genera” no es protegible. El foro
primario calific6 la palabra "“Genera” como descriptiva.
Recordemos que las palabras descriptivas no estan protegidas ya
que identifican caracteristicas o cualidades de un producto o
servicio. De igual forma, debemos recordar que aun cuando una
marca sea descriptiva, puede protegerse si alcanza la significacion
secundaria. Segun indicaramos con anterioridad, la significacion

secundaria se logra cuando los consumidores asocian una marca
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con un producto o servicio particular. Examinados los requisitos
para la significacion secundaria, GenEra L3C no cumple con estos.
La palabra “Genera” es descriptiva puesto que describe Ia
caracteristica principal del sistema de placas fotovoltaicas, la
generacion de electricidad. Nos vemos forzados a coincidir con el
foro de instancia en cuanto a la ausencia de prueba sobre el uso
genérico del término en revistas o periddicos especializados,
testimonios de personas en el mercado, ni encuestas a los
consumidores. Por lo tanto, no se cumple con este requisito.

En segundo lugar, seria un desacierto total no reconocer que
GenEra L3C utilizé la marca “Genera” primero que Genera PR.
Recordemos que la Apelante se incorporé en el afio 2020,
mientras que la Apelada apenas comenzé a utilizar en el afio 2023.
De manera que, GenEra L3C cumple con el segundo requisito.

Sobre la probabilidad de confusiéon de los consumidores
entre las marcas, no cabe duda de que se cumple el primer
requisito: similitud entre las marcas. Tanto la Apelante como la
Apelada utilizan la palabra “"Genera” como sus marcas. De igual
forma, los logotipos de ambas partes son similares en cuanto a
sus disefos y colores. No cabe duda de que, en efecto, existe
similitud entre las marcas. No obstante, no consideramos que
exista similitud de los productos o servicios. GenEra L3C se dedica
a la venta e instalacién de sistemas de placas fotovoltaicas.
Recordemos que la clientela de la Apelante se compone de
entidades comerciales y sin fines de lucro. Mientras que Genera
PR se cred especificamente para actuar como agente del Gobierno
de Puerto Rico, quien es su uUnico cliente.

En cuanto al tercer criterio sobre la fuerza de la marca o su
distintivo, no creemos que GenEra L3C haya presentado evidencia

gue sustente la fuerza de la marca. La palabra “genera” no es una
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palabra inventada y mucho menos ajena a nuestro idioma. Se
trata de una palabra comun, lo cual debilita a la marca. Como bien
seflaldramos, la palabra “genera” hace que la marca sea una
descriptiva que debilita la marca. Ante este cuadro, tampoco se
cumple con el requisito de fuerza.

De los hechos y documentos provistos a este tribunal, no
surge que Genera PR haya adoptado la marca con la intencion de
causar dafo. Tampoco surge que Genera PR haya tenido la
intencién de aprovecharse de o beneficiarse de la reputacién de
GenEra L3C. De manera que, la Apelante no cumple con este
requisito.

En cuanto al requisito de evidencia sobre confusion actual o
real, somos del criterio de que tampoco se cumple con este
requisito. Solo se presentaron unas breves instancias en las que
GenEra L3C logrd aclarar la situacidn. Inclusive, en una de las
instancias, no solo logré aclarar la duda de la Sra. Kamilah
Santiago, sino que concretd una venta con ésta. Ciertamente, la
Sra. Kamilah Santiago adquirié los productos de GenEra L3C
sabiendo que contrataba con la Apelante y no con la Apelada. No
creemos que se haya cumplido con el requisito de confusién actual
o real. De manera que, no se cumplié con el criterio de
probabilidad de confusidn.

Finalmente, no se ha demostrado que existe un dafio
irreparable a causa de la probabilidad de confusiéon. En primer
lugar, ya sefalamos que no existe la probabilidad de confusidn.
GenEra L3C alega que la percepcién del publico sobre Genera PR
afecta su marca debido a que existe cierta animosidad por parte
de los consumidores hacia la Apelada. Sin embargo, el tribunal no
ha tenido ante si prueba que demuestre tal aseveracién. Asi las

cosas, el planteamiento resulta ser uno altamente especulativo.
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Un tribunal no puede conceder un interdicto, ya sea preliminar o
permanente, a base de especulaciones. No se cumplié con el
cuarto y ultimo criterio.

Examinadas las marcas en su totalidad, la diferencia en los
quehaceres de GenEra L3C y Genera PR proveen distinciones
palpables al publico consumidor. Por otro lado, quien utiliza una
marca “débil” asume el riesgo de que ocurra alguna confusién. KP

Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 US

111 (2004). Ante ello, procede confirmar la Sentencia que aqui
evaluamos.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia apelada.
Lo acordé el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solis
Secretaria del Tribunal de Apelaciones




