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Karakter (Merek) kita
Akan menentukan Ruat lemahmnya
Dampak peristiwa buruk, terﬁadbp

Diri (bisnis) kita *

* David F. D’ Alessandro dan Michele Owens ( Perang Merek 10 Hukum untuk
Membangun “The Killer Brand " 110)
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RINGKASAN

Merek dalam dunia bisnis telah berkembang menjadi satu elemen
penting yang bahkan dapat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Peranan
sebesar itu menuntut adanya perlindungan hukum vyang dapat menjamin
melindungi dan menjamin kepentingan pihak pemilik merek. Kenyataan yang ada
di lapangan, banyak sekali terjadi pembajakan merek yang mengakibatkan
terjadinya sengketa merek yang diakhiri dengan adanya Pembatalan Merek
terhadap merek yang dianggap didaftarkan dengan itikad yang tidak baik. Fakta
tersebut menarik Penulis untuk menuangkannya dalam sebuah skripsi yang
berjudul  PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN
PERDATA (KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/N/HAKI/2003, Tanggal 16
Juni 2003).

Skripsi ini  bertujuan untuk membahas masalah pembatalan
pendaftaran merek berdasarkan latar belakang, proses, dan akibat hukumnya.
Metodologi yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif,
yang dikaji dengan bahan hukum primer dan sekunder, pengolahan bahan
hukumnya dilakukan dengan studi literatur dan dianalisa dengan pendekatan
deskriptif kualitatif.

Permasalahan yang perlu dikaji berkaitan dengan masalah gugatan
pembatalan merck adalah tentang: penyebabnya (beserta akibat yang
ditimbulkannya), dapatkah dilakukan gugatan sekalipun telah lampau waktu, dan
bagaimana akibat hukum yang timbul, apabila telah dilakukan pembatalan
terhadap suatu merek.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah tuntutan hak yang
diajukan oleh seorang pemilik merek yang merasa bahwa mereknya telah dipakai
sccara tanpa hak oleh orang lain dan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Pemakaian tanpa hak tersebut biasa kita kenal dengan istilah pembajakan. Satu hal
yang pasti, bahwa pembajakan adalah tindakan persaingan curang guna

menyesatkan orang lain dan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur.

X1l
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Permasalahan utama dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek
adalah tentang itikad baik dari pendaftar. Apabila ternyata bahwa pihak tergugat
beritikad tidak baik, maka penggugat dapat mengajukan gugatan sekalipun telah
lampau waktu, hal ini diatur dalam UU No 15/ 2001 tentang Merek (selanjutnya
ditulis UU No. 15/2001), pasal 69 ayat (1) dan avat (2).

Putusan Pengadilan Niaga untuk melakukan pembatalan pendaftaran
merek, pelaksanaannya tergantung dari kesediaan para pihak untuk menerima
hasil putusan itu dan menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal
pokok yang dilakukan oleh Ditjen Merek dalam hal pembatalan pendaftaran
merek adalah dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Setelah semua tata
cara tersebut dilakukan maka secara otomatis perlindungan hukum terhadap
merek tersebut juga berakhir dan berdasarkan hasil pembuktian di muka sidang
pengadilan, maka pemilik merek yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi
pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 90-95 UU No 15/ 2001.

Menyikapi fakta yang ada, agar tidak terjadi hal yang sama di
kemudian hari, diperlukan kesadaran dari semua pthak vang terkait (pemerintah,

pelaku usaha sebagai pemilik merek, dan konsumen) untuk memperbaiki diri.

X111
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Perbedaan
atau variasi ini berlaku tidak hanya bagi hal-hal yang berbeda jenis, bahkan untuk
satu hal yang sejenis pun tidak ada yang benar-benar sama. Kita bisa mengambil
contoh riil, adalah anak yang dilahirkan kembar, sekalipun dari segi penampakan
fisik sama, tetapi pasti ada satu ciri khusus yang menjadi pembeda diantara anak
kembar tersebut. Perlunya faktor pembeda ini, akan lebih nampak dalam interaksi
sosial, untuk menentukan antara individu yang satu dengan individu lainnya atau
antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Faktor pembeda ini dalam kehidupan ekonomi juga diperlukan untuk
memilah dan membedakan jenis barang dan/atau identitas produsen barang
tersebut. Faktor pembeda jenis barang atau identitas produsen barang ini, biasa
kita sebut dengan merek. Adanya merek memudahkan kita untuk mengenali atau
membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Kebutuhan
akan hal ini semakin nampak nyata apabila kita kaitkan dengan kualitas dari
barang. Sering kita menilai kualitas suatu barang melalui merek barang yang akan
kita beli.

Duane E. Knapp menyatakan “bahwa merek sejati menempati posisi
khusus dan bernilai dalam ingatan konsumen. Ini tidak hanya suatu image yang
diciptakan oleh departemen pemasaran atau agen periklanan. Ini adalah persepsi
pelanggan, suatu jumlah total dari setiap orang, pengalaman, produk, dan jasa
yang disediakan oleh organisasi dan yang dialami oleh pelanggan™ (Knapp, 2002:
2).

Begitu pentingnya merek ini, maka  dirasa perlu untuk

memberikan perlindungan hukum secara khusus untuk merek dan pemilik
merek tersebut. Pemerintah Indonesia pun telah mengakomodimya sejak tahun
1961 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Merek. Bidang perekonomian adalah satu bidang yang sangat cepat berkembang,
karenanya untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat,

pemerintah merasa bahwa peraturan tentang merek yang sudah ada perlu
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disempurnakan, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
Tentang Merek, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1997 tentang Merek. Perkembangan lebih lanjut dari hukum merek banyak
dipengaruhi oleh globalisasi perekonomian dan perdagangan, dimana proses
perdagangan antar negara menjadi ciri utamanya. Perkembangan ini semakain
terasa dengan ikut sertanya Indonesia dalam WTO (World Trade Organization)
dan dengan adanya Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual ~ Property Rights, Including Trade -in Counterfeit  goods).
Menindaklanjuti globalisasi perdagangan ini, maka pemerintah kembali merasa
perlu untuk mengadakan pembaruan peraturan dalam bidang merek dengan
mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15/ 2001, menjelaskan bahwa merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan, dan karena berlaku sebagai pembeda,
maka memiliki hak eksklusif, sehingga dalam pemakaiannya harus dengan ijin
dari pithak pemegang hak atas merek tersebut.

Kondisi yang terjadi di Indonesia, banyak sekali terjadi pembajakan
(pemalsuan) merek barang dagang. Merek-merek yang dipalsukan bukan hanya
merek barang dalam negeri tapi juga merek-merek (terkenal) dari luar negeri.
Pembajak (Pemalsu) merek tentu berharap mendapat keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan cara menyesatkan konsumen. Pihak yang dirugikan dalam hal ini
bukan hanya konsumen sebagai pengguna barang, tetapi juga pihak produsen
pemilik merek yang asli. Guna melindungi kepentingan pemegang hak atas merek
tersebut, maka dalam UU No. 15/2001 telah diatur, dalam pasal 76 ayat 1
disebutkan bahwa: pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain
yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan merek tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilik merek dari

luar negeri yang merasa dirugikan oleh pelaku pemalsuan merek. Pemegang hak
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atas merek terkenal dari luar negeri mempunyai hak prioritas, sebagaimana yang
dimaksud dalam UU No. 15/ 2001 pasal 1 angka 14, yaitu untuk mengajukan
permohonan bagi pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris
Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement FEstablishing
the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga
anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the
Protection of Industrial Property.

Melihat latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa
lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA
(KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaK1/ 2003, Tanggal 16 Juni 2003)

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terfokus, maka
penulis merasa perlu untuk menetapkan pembatasan ruang lingkup pembahasan.

Penulis membatasi pembahasan skripsi ini dalam hal pembatalan merek
terdaftar yang dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan
niaga hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih spesifik
lagi, fakta kasus yang akan menjadi dasar pijak pembahasan skripsi adalah kasus
sengketa merek terkenal dari luar negeri. Kajian Penulis akan banyak difokuskan
pada latar belakang, proses maupun akibat hukum dari adanya (gugatan)
Pembatalan Merek Terdaftar.
1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis
menganggap bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih
lanjut. Permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab utama pengajuan gugatan pembatalan merek? dan

apa pula akibat yang ditimbulkannya?
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Dapatkah dilakukan pembatalan terhadap sebuah merek yang sudah
terdaftar, sekalipun telah lewat waktu pengajuan gugatan
pembatalan merek?

Akibat hukum apa yang timbul terhadap merek terdaftar dan
pemegang hak atas merek terdaftar yang telah diputus pengadilan
untuk dilakukan pembatalan?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulis tertarik dengan topik yang disajikan dalam skripsi ini, dan dalam

proses penulisan ini, penulis memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan tersebut dapat

dijabarkan dalam dua bagian, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah:

1.

(V]

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang
telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dalam peristiwa hukum
yang terjadi dalam masyarakat.

untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada
umumnya untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dan juga
memberi  sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi

terkhusus bagi Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

p )

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini, secara khusus adalah:

1.

untuk mengetahui penyebab utama pengajuan gugatan pembatalan
merek dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan gugatan pembatalan
terhadap merek terdaftar yang telah lewat waktu pengajuan gugatan

pembatalan mereknya.
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3. untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap merek
terdaftar dan pemegang hak atas merek terdaftar yang telah diputus
pengadilan untuk dilakukan pembatalan.

1.5 Metode Penulisan

Skripsi yang ditulis oleh penulis termasuk sebagai karya ilmiah,
sehingga dalam penulisannya harus memperhatikan beberapa persyaratan.
Persyaratan tersebut mutlak diperlukan, sehingga kebenaran karya ilmiah yang
ada dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Syarat pokok penulisan
karya ilmiah yang harus dipenuhi adalah adanya metodologi dalam penulisan.
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara ilmuwan
mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi
(Soekanto, 1986:6). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
metodologi sebagai berikut:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode
yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yang demikian, penulis bermaksud
untuk menggali dan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai dasar berpijak dalam membahas permasalahan yang sedang
dihadapi. Fakta kasus yang ada merupakan bahan permasalahan yang akan
dibahas, dengan memakai media analisa peraturan perundang-undangan yang
relevan guna menghasilkan suatu kesimpulan konkrit yang dapat menjawab
permasalahan yang ada.
1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang
dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, antara lain: UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, HIR, UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, serta Yurisprudensi Tetap MA-RI No. 426 PK/ Pdt/
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1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited
melawan Woe Budi Hermanto, DK.

Bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain:

. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang
memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas
2. buku-buku yang isinya memiliki keterkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas.
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah
melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang penulis maksud,
dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa tulisan-tulisan ilmiah/ buku-
buku dan juga dokumen-dokumen. Dokumen utama yang menjadi  dasar
penulisaan skripsi ini adalah putusan Pengadilan Niaga Jakarata Pusat No.
35/Merek/2002/PN.Niaga, Tanggal 17 September 2002, putusan MA RI No. 021-
K/N/HaK1/2002, Tanggal 19 Desember 2002, dan putusan MA RI No. 07-PK/N/
HaK1/ 2003, Tanggal 6 Juni 2003 yang terdapat dalam majalah Varia Peradilan
Tahun XIX/ Januari 2004. Semua literatur dan doktrin maupun pendapat para ahli
hukum yang ada, dibandingkan dan dijadikan sebagai alat untuk mengkaji
permasalahan yang ada. Kesemuanya dilakukan dengan satu tujuan untuk
menemukan jawaban dari permasalahan yang paling mendekati kebenaran.

2. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh
gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas
bilangan statistik melainkan didasarkan atas analisa norma-norma dan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
(Soemitro, 1988:138). Permasalahan yang ada dilihat dan dikaji dari sudut
pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan peraturan
perundang-undangan terhadap masalah tersebut yang akan menjadi sumber

pembahasan dalam penulisan skripsi ini.
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BAB 11

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI
2.1 Fakta

CESARE PACIOTTI atau kependekannya CESPA SRL, adalah
Perusahaan Dagang yang berkedudukan di Citivanova Marche Via Delle Vergini
JItalia. Perusahaan ini memproduksi barang-barang konpeksi: berupa pakaian-
pakaian dalam, tas, sepatu, dan sejenisnya dengan diberi label Merek “CESARE
PACIOTTI” sejak 1982.

Produk dengan Merek CESARE PACIOTTI juga sudah dipasarkan di
dunia internasional, dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain:

- No. 1640592 tanggal 25 Juni 1990 di Amerika Serikat;

- No. 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang;

- No. 6549000 tanggal 22 Juli di Italia;

- No. 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang
terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol,
Macedonia (bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Perancis,
Hungaria, Latvia, Monako, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara,
Republik Ceko, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Swiss, Ukraina,
dan Yugoslavia);

- No. 830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan Negara-negara
dari Perjanjian Madrid, yaitu Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani,
Belanda, Inggris, Belgia, Austria, Luksemburg, Irlandia, Swedia,
Denmark, Portugal, dan Finlandia);

- No. 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang
terdin dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan, dan Turki).

Pihak CESPA SRL telah mengajukan juga pendaftaran Merek CESARE
PACIOTTI untuk jenis barang konpeksi 18 dan 25 di Indonesia pada tanggal 10
Mei 1999 kepada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI (DIT.
Merek Dep. KEH. Dan HAM RI). Permohonan yang diajukan tersebut akhirnya
ditolak dengan alasan: bahwa Merek CESARE PACIOTTI yang dimohonkan
pendaftarannya  oleh  pemohon  Perusahaan  Italia ~ CESPA SRL
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tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CESARE
PACIOTTI yang telah lebih dulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha
Indonesia PIONG SAN PO, dengan Daftar Nomor 281.081 tanggal 19 Oktober
1992 pada Dit. Merek DEP. KEH dan HAM RI untuk jenis barang konpeksi No.
18 dan 25.

Perusahaan CESPA SRL mencoba mendaftarkan Merek CESARE
PACIOTTI untuk yang kedua kalinya dengan No. Agenda D00 2001 19886
200225 tanggal 12 September 2001 untuk jenis barang konpeksi No. 18 dan 25.
Perusahaan CESPA SRL kembali dikecewakan karena pada Dit. Merek DEP.
KEH. dan HAM RI telah terdaftar Merek yang sama yaitu Merek CESARE
PACIOTTI atas nama PIONG SAN PO. Merasa dirugikan haknya dengan
penolakan tersebut, maka melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia (Ludiyanto,
SH. MM. Dan Kawan-kawan), CESPA SRL-Italia sebagai Penggugat mengajukan
gugatan perdata terhadap Pengusaha Indonesia: PIONG SAN PO sebagai
Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum gugatan yang
pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar yang beritikad baik di Indonesia
atas Merek terkenal CESARE PACIOTTI dan mempunyai hak
tunggal/khusus untuk memakai Merek tersebut di Indonesia

3. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI merupakan identifikasi nama
Perusahaan Dagang Penggugat

4. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI Daftar No. 291.081 Tergugat
(Piong  San  Po) mempunyai itikad tidak baik, karena
menyerupai/membonceng  Merek Dagang milik Penggugat yang
mempunyai persamaan pada seluruhnya

5. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI Daftar No. 281.081 atas nama
Tergugat, batal demi hukum

6. Memerintahkan Direktorat Merek DEP.KEH dan HAM RI untuk

melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Daftar
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No. 281.081 atas nama Tergugat, dari Daftar Umum Merek Direktorat
Merek DEP.KEH dan HAM RI1.

7. Menghukum Tergugat membayar beaya perkara ini.

Pihak Tergugat (Piong San Po) menyanggah semua tuduhan yang
diajukan Penggugat (CESPA SRL), bahkan Tergugat mengajukan eksepsi yang
menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena menurut pasal
69 ayat (1) UU No. 15/2001, gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek
tersebut. Permohonan pendaftaran Merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat
telah diajukan sejak tahun 1989 dan sudah dikabulkan pada tanggal 19 Oktober
1992, dengan demikian pendaftaran Merek Tergugat tersebut telah terdaftar pada
Daftar Umum Merek selama hampir 10 tahun. Dalam materi perkara, pihak
Tergugat juga menyangkal semua tuduhan Penggugat, terutama bahwa Tergugat
telah mendafiarkan Mereknya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 4
UU NO. 15/2001.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, masing-masing pihak
mengajukan bukti, dan dalam hal ini adalah bukti surat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis Hakim menyatakan:

- Dalam eksepsi, bahwa sesuai ketentuan pasal 69 UU No. 15/2001 ayat (1)
bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Mereknya, akan
tetapi dalam ayat (2) dari pasal 69 memberikan pengecualian terhadap ayat
(1), yaitu: Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu,
apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama-
kesusilaan-atau ketertiban umum yang menurut penjelasannya, yang
dimaksud dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.
Memperhatikan pasal 163 jo 164 H.IR. jis Pasal 4 — Pasal 69 (2) UU No.
15/2001 tentang Merek beserta penjelasannya, dari bukti Tergugat T1 s/d
T16 dihubungkan dengan bukti Penggugat P1 s/d P7 membuktikan adanya
“itikad tidak baik” dari Tergugat dalam mendaftarkan Mereknya, sehingga
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adalah sah menurut hukum , bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi
Tergugat.

- Dalam hal materi pokok sengketa: menurut pasal 4 UU No. 15/2001,
tentang Merek dan Penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud
Pendaftar Merek yang “beritikad baik™ adalah Pendaftar Merek yang jujur
tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng/meniru/menjiplak ketenaran
Merek pihak lain, yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat
menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
Berdasarkan surat-surat bukti P6 dan T2 s/d T7, Tergugat terbukti telah
berlaku tidak jujur dan beritikad tidak baik, sesuai penjelasan diatas. Vide
Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994. Terbukti juga
bahwa Merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat tidak memiliki daya
pembeda dengan Merek CESARE PACIOTTI milik Penggugat yang
adalah Merek terkenal, bahwa Merek CESARE PACIOTTI adalah nama
Badan Hukum milik Penggugat di negara Italia.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim
memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
Mengadili:
- Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat.
- Dalam pokok perkara:
I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar yang beritikad baik di
Indonesia dari Merek CESARE PACIOTTI, selain merupakan
identifikasi Perusahaan Penggugat juga merupakan Merek terkenal
dan memiliki hak eksklusif
3. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI yang didaftarkan oleh
Tergugat dengan Nomor 281.081 didasari oleh itikad tidak baik,
karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek
Penggugat, sehingga harus dibatalkan
4. Memerintahkan Direktorat Mrek Dep. Kehakiman dan HAM RI untuk
membatalkan Merek CESARE PACIOTTI No. 281.081 atas nama
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Tergugat dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan Berita
Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya
5. Membebankan Tergugat untuk membayar beaya perkara Rp.

5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pihak Tergugat (PIONG SAN PO), menolak hasil Putusan Pengadilan
Niaga, sehingga mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi kepada MA.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kasasi, Majelis MA dalam putusannya menilai
bahwa pertimbangan dan- Putusan Judex Facti — Pengadilan Niaga sudah benar
dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum UU No. 15/2001.

Merasa keberatan dengan Putusan Kasasi dari MA, pihak Tergugat
mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA
dengan mengemukakan beberapa alasan Peninjauan Kembali. Majelis Peninjauan
Kembali dari MA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata niaga dalam
Peninjauan Kembali tersebut memberi Putusan yang isinya menolak permohonan
Peninjauan Kembali dari pemohon (PIONG SAN PO).

2.2 Dasar Hukum
Skripsi penulis adalah sebuah karya ilmiah yang dikaji dari sudut
pandang hukum. sehingga dalam pembahasan masalah yang ada, tidak dapat
terlepas dari dasar hukumnya. Dasar hukum yang dipakai penulis dalam
menganalisa fakta adalah:
221 HI1R.
a. Pasal 163

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau
untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
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Pasal 164

Maka yang disebut bukti, yaitu:

Bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu
dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam segala
pasal dibawah ini1.

2.2.2 Undang-undang Tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001

a.

Pasal 4

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan
oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah

satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
vang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 ayat (1)

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;

¢. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Pasal 68

(I) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh
pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan
Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Gugatan pembatalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Pengadilan Niaga.
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(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada
Pengadilan Niaga di Jakarta.

e. Pasal 69

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran
Merek.
(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila
Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.
2.2.3 Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual
a.  Paris Convention for the Protection of Industrial Property
b.  Agreement Establishing the World Trade Organization
2.2.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994 dalam Perkara
Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi

Hermanto, DK

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Merek

Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan yang ada, maka
ada satu pengertian pokok yang perlu diketahui dan dipahami terlebih dulu, yaitu
tentang pengertian Merek. Berbicara tentang Merek, maka kita tidak dapat
melepaskan diri dari topik Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), karena Merek
merupakan salah satu bentuk dari HaK1.

Pendapat beberapa sarjana yang memberi pengertian tentang Merek,
antara lain:

1. H. M. N. Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa,
“Merek adalah suvatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa,
“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana
dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan
asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan
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dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh
orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

Mr. Tirtaamidjaya yvang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan
rumusan bahwa,

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang
dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya
membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya™.

Drs. Iur Soeryatin, memberi rumusan tentang merek berdasarkan
fungsinya, vaitu:

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan
dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan
dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap
mutunya’”.

Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh
Pratasius Daritan, merumuskan serta memberi komentar bahwa:

No complete definition can be given for a trade mark generally it is any
sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label
adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his
particular goods, and which no other person has the legal right to use it.
Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but today it is used
more as an advertising mechanism.

(Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek
dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau
susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai
oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-
barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk
memakainya, disain atau frade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang
itu dipakai sebagai mekanisme periklanan) * (dalam Saidin, 2003: 343-
345).

Selain pendapat dari para sarjana, kita perlu melihat pengertian

tentang merek yang telah dinyatakan secara jelas dalam UU No. 15/2001 tentang
Merek. Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2001 menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan

pokok-pokok pengertian tentang merek, yaitu:

Tanda; secara spesifik dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Tanda ini biasanya terletak di atas barang atau di atas bungkusannya.
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2. Daya pembeda; menunjukkan kemampuan sebuah merek untuk
membedakan dirinya sendiri dari produk barang atau jasa lainnya,
sehingga nampak dengan jelas perbedaannya. Daya pembeda ini akan
nampak terutama diantara barang-barang atau jasa yang sejenis.

3. Menunjukkan asal dan/ atau kualitas; yang dimaksud asal disini dapat
menunjukkan daerah asal, atau perusahaan produsen barang atau Jasa
tersebut, sedangkan untuk kualitas harus dipahami bahwa sekalipun
banyak produk barang atau jasa yang sejenis namun kualitasnya tidak
selalu sama, dan salah satu alat untuk mengidentifikasikannya — berlaku
untuk (merek) barang yang telah mendapat pengakuan kolektif sejumlah
besar konsumen — adalah dari mereknya ( cat: hal ini tidak selamanya
benar, karena pengalaman tiap individu berbeda, sehingga penilaiannya
menjadi subyektif).

4. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan Jasa; cukup jelas
disini batasan merek yang jadi pusat pembahasan penulis dan yang diatur
dalam UU No. 15/2001 adalah merek vang dipergunakan dalam
perdagangan atau yang disebut dengan Merek Dagang.

Dilihat dari segi perdagangan, merek memiliki peran yang sangat
penting, bahkan dapat mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Banyak
perusahaan besar pada saat sekarang yang memilki “brand-driven deals”. Nama
dan merek yang disandangnya menjadi penggerak perkembangan perusahaan
(Harahap, 1996: 2).

232 Pengertian Pendaftaran Merek

Merek yang dipakai dalam perdagangan harus mendapatkan
perlindungan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak
atas merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap suatu merek akan diberikan
apabila merek tersebut telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam satu negara.

Kita mengenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu Sistem

Deklaratif dan Sistem Konstitutif Sistem Pendaftaran Deklaratif adalah sistem
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yang menitikberatkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai pertama
merek, sedangkan pendaftaran merek itu sendiri bukan untuk mendapatkan hak
atas merek, tetapi hanya untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari
terjadi sengketa merek. Sistem Pendaftaran Konstitutif adalah sistem pendaftaran
dengan melalui prosedur pemeriksaan bertahap, secara formal dan substantif,
sehingga pendaftaran atas merek memberikan hak atas merek kepada pemilik
merek (Supramono, 1996: 20). Sistem Deklaratif dipakai pada saat berlakunya
UU No. 21 Tahun 1961, sedangkan Sistem Konstitutif mulai dipakai sejak
berlakunya UU No. 19 Tahun 1992, dan hingga sekarang dengan berlakunya UU
No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 15/2001, kita dapat mengambil satu
kesimpulan perihal pengertian pendaftaran merek, yaitu: suatu usaha pengajuan
permohonan pendaftaran merek oleh pemilik merek, agar merek miliknya
dimasukkan dalam Daftar Umum Merek yang ada pada direktorat Jenderal Merek
Dep. Keh. Dan HAM RI Sesuai ketentuan UU No. 15/2001, Prosedur
Pendaftaran Merek dapat kita bagi menjadi dua bagian:

1. Permohonan Pendaftaran Merek ( Pasal 7-17)

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat kita lihat pada pasal

7 UU NO. 15/2001, yaitu:
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui
Kuasa;

d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna;

€. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
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(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdin dari satu orang
atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua Pemohon dicantumkan
dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan
tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek
tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada Pemohon yang
mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui
Kuasanya, surat kuasa untuk 1tu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak
atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual.

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata
cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pengajuan Permohonan Pendaftaran untuk Pemohon yang dari Luar Negeri, diatur

dalam Pasal 10-12 UU No. 15/2001.

Pasal 10

(1) Permohonan vyang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan
melalui Kuasanya di Indonesia.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan
memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota
Agreement Establishing the World Trade Organization.
Pasal 12

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian
Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib
dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek
yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak
mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa
menggunakan Hak Prioritas.

Dalam ketentuan Pasal 13-17, diatur bahwa setelah pthak Pemohon mengajukan

Permohonan Pendaftaran Merek maka pihak DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM

RI, akan mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek,

dan oleh karena itu dalam jangka waktu tersebut dapat dilakukan perubahan dan

penarikan kembali Permohonan Pendaftaran Merek oleh Pemohon.

2. Pendaftaran Merek (Pasal 18-27)

Proses Pendaftaran Merek, dimulai dengan Pemeriksaan Substantif
oleh DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI, apabila dalam pemeriksaannya tidak
didapati adanya suatu kesalahan dan/ atau keberatan dari pihak lain, maka pihak
DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI menerbitkan Sertifikat Merek, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 15/2001:

(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada
Pemohon atau Kuasanya dalam, waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 Ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat
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Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk
didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didafiar;

b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan
berdasarkan Pasal 10;
tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan:;

d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas:

e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam
warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila
Merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf Latin dan/
atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim
digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan
Latin;

. nomor dan tanggal pendaftaran;

g kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang Mereknya didaftar: dan

h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(4) Setiap pthak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi
Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar
biaya.

Khusus mengenai sertifikat merek, ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem

pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya

sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti
kepemilikannya. Penggumumannya dilakukan dengan mencantumkannya pada

Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru, dahulu pendaftaran itu dicatat pada

Tambahan Berita Negara (Saidin, 1995: 374-375). Nampak jelas disini bahwa hak

kepemilikan atas Merek adalah hak yang eksklusif, sehingga pemilik hak atas

Merek mempunyai kebebasan (sesuai Pasal 40 dan 43 UU No. 15/2001) untuk
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menggunakan Mereknya atau juga mengalihkannya kepada orang lain dan dapat

memberikan ijin pemakaian merek tersebut kepada orang lain. Jangka waktu

perlindungan terhadap Merek terdaftar adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang,
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 15/ 2001,
2.3.3 Pengertian Merek Terkenal

1.

o

Perdagangan bebas melahirkan tingkatan Merek, yaitu:
Merek Biasa
Secara sederhana Merek Biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi
tinggi. Masyarakat konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaiannya tidak
efisien, disain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli
barang jenis itu, tidak langsung masyarakat konsumen menjatuhkan pilihan
terhadapnya, meskipun barangkali harganya sangat murah dibanding dengan
harga barang yang sama jenisnya.
Merek Terkenal
Di atas merek biasa, terdapat merek yang mempunyai kedudukan Merek
Terkenal atau Well-known Mark. Disebut merek Terkenal karena menjadi
idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen, karena menjadi simbol
yang memiliki reputasi tinggi. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang
memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah
merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment)
dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen.
Merek Termashur
Tingkat derajat merek yang tertinggi ialah Merek Termashur atau Famous
Mark. Merek termashur dianggap sangat utama kedudukannya (par excellent)
dibanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal, atau dengan
kata lain merek termashur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi
derajatnya (highly degree of reputation). Dalam kenyataannya sulit untuk
membedakan antara merek terkenal dengan merek termashur karena keduanya
memiliki ciri dan pengertian yang hampir sama. Ukuran yang paling realistik
untuk membandingkan merek terkenal dan termashur daidasarkan atas lapisan

konsumen dan keluasan pasar yang bisa dimasukinya. Jenis barang yang
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mempunyai derajat merek terkenal ialah barang yang termasuk kebutuhan
masyarakat umum, harganya dapat dijangkau daya beli masyarakat luas,
lapisan pasarnya sangat luas dan ada dimana-mana. Merek termashur jenis
barangnya agak bersifat eksklusif buat kelas masyarakat tertentu (Harahap,
1996: 74-87).
2.3.4 Pengertian Gugatan Pembatalan Merek
Tuntutan hak juga dapat disebut Tuntutan Perdata (Burgerlijke
vordering), ialah merupakan suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa atau
perselisihan, lazim disebut “GUGATAN” (Soeparmono, 2000: 16). Gugatan

Pembatalan Merek adalah gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak-pihak yang

berkepentingan untuk membatalkan merek yang sudah terdaftar dalam Daftar

Umum Merek dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2001

tentang Merek. Lebih jelas tentang gugatan pembatalan merek dapat kita lihat

dalam Pasal 68 UU No. 15/2001, yang berbunyi demikian:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat
Jenderal.

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara
Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Sesual dengan Pasal 68 tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu
kita pahami bersama. Yang pertama adalah tentang “pihak-pihak yang
berkepentingan”- yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek- siapa saja
mereka. Kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini dalam bagian penjelasan

UU No. 15/2001, Penjelasan Pasal 68 ayat (1) menyatakan: “yang dimaksud

dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang

konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan™. Jadi ayat (1) ini khusus mengatur
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tentang pengajuan gugatan pembatalan merek oleh pihak-pihak lain selain pemilik

merek.

Bagian kedua yang perlu kita cermati adalah tentang alasan pengajuan
gugatan pembatalan merek, hal ini dapat kita temukan pada ayat (1) juga, yang
menyatakan bahwa alasan yang dapat dikemukakan adalah sesuai ketentuan Pasal
4, 5, atau Pasal 6. Kita lihat, pada Pasal 4, bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas
dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik™.
Kemudian pada Pasal 5: “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut
mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;
telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 mengatur bahwa:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang
dan/ atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis;

¢. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek

tersebut:
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a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional amaupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

¢. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang berwenang.

Bagian ketiga yang perlu kita cermati adalah mengenai pengecualian
vang diberikan bagi pemilik merek yang belum terdaftar dalam mengajukan
gugatan pembatalan merek, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2).
Menilik pada UU tentang Merek yang lama (UU No. 19/1992), maka yang
dimaksud pemilik merek yang belum terdaftar adalah pemilik merek yang
terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya
(Harahap,1996: 576). Dalam Pasal 68 UU No. 15/2001, tidak mengacu secara
spesifik kepada pemilik merek terkenal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
pemilik merek yang belum terdafiar adalah:

a. pemilik merek terkenal yang belum terdaftar, dengan syarat sebelumnya sudah
pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek;

b. pemilik merek biasa yang belum terdaftar, dengan syarat sebelumnya sudah
pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Undang-undang juga telah mengatur mengenai jangka waktu
pengajuan gugatan pembatalan merek, yaitu pada Pasal 69:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang
bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum.

Putusan Pengadilan terhadap gugatan pembatalan pendaftaran merek
hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 70 ayat (1)).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3.5 Pengertian Itikad Baik

Itikad baik dijadikan suatu pegangan vang utama dalam meminta
pembatalan terhadap pendaftaran merek. Seperti diketahui memang unsur itikad
baik ini adalah vyang selalu dikedepankan oleh Badan Pengadilan dan
jurisprudensi di Indonesia berkenaan dengan hal-hal atas merek. Secara tepat
itikad baik yang dijadikan dasar utama dari sistem permerekan. Jika seseorang
telah berhasil mendaftarkan mereknya tetapi dia melakukan itu dengan tidak
beritikad baik, maka dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku atas permintaan dari pemilik merek yang beritikad baik (Gautama, 1997:
83).

Atas alasan tersebut diatas, maka dalam UU No. 15/2001 perihal
itikad baik diatur dengan jelas dan tegas, antara lain dapat kita temukan pada
Pasal 4, 5, dan Pasal 69 ayat (2). Dalam undang-undang memang tidak diberikan
definisi yang jelas tentang pengertian itikad baik, tetapi kita dapat memahami apa
yang dimaksud dengan itikad baik ini, dengan melihat pengaturan tentang itikad
tidak baik.

Kita dapat melihat pengertian pemohon yang beritikad baik, dalam
penjelasan pasal 4 UU No 15/2001, yaitu:

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan

Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain
itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 juga dinyatakan
bahwa “ pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban wmum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam
penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan
dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”.

Berdasarkan pendekatan teori dan praktek terdapat pengertian yang
sangat luas tentang itikad tidak baik, misalnya, meniru, memproduksi atau

mencontoh maupun membonceng kemashuran merek orang lain menurut versi
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Pasal 6 bis Konvensi Paris, dianggap sebagai perbuatan “pembajakan” (pirate)
secara itikad tidak baik. Secara umum, jangkauan pengertian itikad tidak baik,
meliputt  perbuatan  “penipuan” (fraud). Termasuk juga rangkaian yang
“menyesatkan” (misleading) orang lain. Meliputi juga tingkah laku vyang
mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Atau bisa juga
diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk
mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose). Dalam pengkajian
merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengcopy, membajak atau
membonceng kemashuran merek orang lain, dianggap perbuatan:
1. Pemalsuan (fraud),

[

Penyesatan (deception, misleading),

3. Memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use).

Setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa

hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai:

1. Persaingan curang (unfair competition),
2. Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur
(unjust enrichment).

Ditinjau dari segi teori dan praktek dalam Peradilan tentang merek

(yurisprudensi), maka jangkauan atau aspek pengertian itikad tidak baik meliputi,

antara lain:

(1) Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengcopy merek orang lain yang
sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum
terdaftar.

(2) Membonceng atau membajak merck orang lain yang sudah terdaftar maupun
merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar.

(3) Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng
atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang
lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk
mengeruk keuntungan secara tidak jujur.

(4) Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek

orang lamn yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara
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keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan
khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan yang
melanggar ketertiban umum tanpa mempersoalkan faktor barang sejenis dan
kelas yang sama.

(5) Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain
yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan
curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang schat, secara inklusif
dianggap mengandung itikad tidak baik.

(6) Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan
dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap
pemeriksaan pembuktian.

(7) Tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan atas alasan itikad tidak baik
adalah tanpa batas, terhitung sejak merek didaftarkan dalam Daftar Umum
Merek (Harahap, 1996: 584-591).
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BAB I1I
PEMBAHASAN
3.1 Pembajakan Atau Penjiplakan Merek Sebagai Penyebab Utama
Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Beserta Akibatnya

Kita dapat melihat putusan pengadilan dalam kasus Cesare Paccioti
ini yang menjadi dasar utamanya adalah adanya itikad tidak baik dari pthak
tergugat ketika memakai atau mendaftarkan Mereknya. Sebagaimana kita tahu,
bahwa salah satu bentuk itikad tidak baik dalam hal ini adalah pembajakan atau
penjiplakan. Tidak dapat diragukan lagi  reputasi Indonesia dalam hal
pembajakan. Indonesia secara internasional dikenal sebagai salah satu negara
yang menjadi “surga” para pembajak. Pembajakan yang dilakukan tidak pandang
bulu, dari merek dalam negeri bahkan merek-merek terkenal dari luar negeri telah
menjadi obyeknya. Sampai dengan saat ini banyak diantara mereka yang belum
terjerat oleh jaring hukum, salah satu sebabnya karena mereka melakukannya
secara tersembunyi, dalam artian bahwa mereka tidak mendaftarkan merek yang
mereka bajak. Dalam kasus sengketa merek Cesare Paciotti ini, pihak tergugat
yang bertindak sebagai pembajak telah mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki
Indonesia, dengan harapan dapat mengelabui hukum, dan konsumen pemakai
(merek) produk Cesare Paciotti di Indonesia.

Pembajakan muncul sebagai hal yang utama dalam pengajuan
gugatan pembatalan merek, alasannya dapat ditemukan apabila kita cermati unsur
dari pembajakan itu sendiri, agar kita tidak salah mengartikannya (karena dalam
dunia bisnis saat ini mulai muncul tren penyelubungan merek). Ada tiga unsur
utama yang dapat kita jadikan pedoman guna mengenali adanya pembajakan
merek, vaitu:

1. Pemalsuan
2. Penyesatan
3. Pemakaian merek orang lain tanpa hak (Harahap, 1996: 585)

Pemalsuan, yang dimaksud disini adalah dalam hal peniruan wujud

dari merek secara audio-visual. Secara audio mengindikasikan bahwa merek yang

dibajak, jika dilafalkan akan kedengaran sama pada pokoknya atau pada

27
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keseluruhannya dengan merek pihak lain. Seperti kita tahu bahwa syarat merek
vang berhasil/ terkenal adalah jika merek tersebut tersimpan dalam ingatan
konsumen, dan salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendengaran.
Pembajak pun memakai strategi ini guna mengelabui konsumen. Secara visual
berarti, jika kita lihat, maka bentuk (gambar) atau susunan kata dalam merek yang
dibajak adalah sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek
pihak lain (pemilik merek asli). Contoh dalam hal ini adalah kasus pembajakan
merek sandal Swallow, yang dibajak menjadi Sualow: jika kita baca (lafalkan) ,
bunyinya akan terdengar sama di telinga kita, sedangkan apabila kita lihat, sekilas
Juga akan terlihat sama karena ditulis dengan jenis huruf dan dari segi pewarnaan
yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow yang asli.

Penyesatan, yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan dari
pembajakan suatu merek. Setiap merek yang dibajak adalah untuk memberikan
kesan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli adalah produk yang
sama dengan yang memang ingin mereka beli, padahal secara esensi maupun
kualitas tidak sama dengan aslinya. Biasanya yang terjadi, konsumen akan sulit
membedakan antara produk yang ashi dengan yang hasil bajakan (dengan
demikian tujuan penyesatan akan tercapai).

Pemakaian merek orang lain tanpa hak, yang dimaksud dalam hal ini
adalah cara mendapatkan ijin untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan
merek yang sama dengan milik orang lain. Undang-undang telah mengatur
ketentuan untuk mendapatkan perijinan tersebut, yaitu dalam pasal 43-49 UU No
15/2001. Penjinan penggunaan merek oleh pihak lain disebut dengan Lisensi,
sehingga pihak penerima lisensi dapat menggunakan merek yang bersangkutan
seolah-olah ia adalah pemilik merek tersebut. Sesuai dengan pengertian Lisensi
dalam Pasal 1 angka 13 UU No 15/ 2001, maka yang dimaksud Lisensi adalah Ijin
yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu
perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/
atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi yang

diberikan pemilik merek kepada penerima Lisensi bisa berupa:
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Lisensi Ekslusif, yaitu sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk
melisensikan sebagian HaKI tertentu kepada Penerima Lisensi untuk
Jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk
daerah yang ditentukan. Pemben lisensi biasanya memutuskan untuk tidak
memberikan HaKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk
jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi
Eksklusif.
Lisensi Non-Ekslusif, yaitu lisensi yang memberi kesempatan bagi pemilik
lisensi untuk memberi lisensi HaKI-nya pada pemakai lisensi lainnya dan
juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama (Lindsey
dkk, 2003: 332)

Tindakan pemakaian merek yang sama dengan milik pihak lain tanpa

adanya perjanjian lisensi, berarti pemakaian merek tersebut adalah tanpa hak dan

karenanya dapat dikategorikan sebagai pembajakan.

Tindakan pembajakan digolongkan sebagai tindakan persaingan

curang yang bertujuan untuk memperkaya diri secara tidak jujur. Sesuai dengan
ketentuan Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994 dalam Perkara

Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi

Hermanto, DK, yang menyatakan dalam (salah satu) bagian pertimbangannya:

bahwa sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, Pengadilan

Indonesia dalam menyelesaikan sengketa merek baik vang berskala domestik,

terutama yang berskala intenasional, harus menilai dengan saksama dan

proporsional patokan-patokan berikut:

1.

harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade) dan
persaingan bebas (free competition). Suasana dan iklim yang demikian
bisa tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek
dagang (frade mark) siapa saja yang memasuki pasar nasional dan
internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (unfair
competition) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan angota-anggota
masyarakat (misleading the society) dalam bentuk:

1. peniruan (imitation) merek yang lain;

2. reproduksi (reproduction) merek orang lain;

3. penerjemahan (franslation) merek orang lain.

Dengan demikian segala -tindakan yang dianggap bersifat penipuan
(deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus
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dianggap dan dinyatakan sebagai PELANGGARAN yang disadari penuh

(willful infringement), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan

MEMPERKAYA DIRI SECARA TIDAK JUJUR (unjust enrichment).

Tindakan yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum,

yang berisi dua hal:

a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula,

b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen

(Gautama dan Winata, 1997: 295-296).

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat akibat yang ditimbulkan

oleh pembajakan merek, yaitu:

a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula,

b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen.
a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula

Jelas bahwa pihak pertama yang akan merasakan akibat dari

pembajakan adalah pihak pemilik merek yang asli. Pembajakan mengakibatkan
berkurangnya pendapatan pemilik merek vang asli, dikarenakan, adanya
sebagaian konsumen yang sebenarnya berniat membeli produk asli, akhirnya
memutuskan untuk membeli produk bajakan. Tindakan konsumen yang semacam
ini dapat dimaklumi, karena biasanya, dari segi harga, produk bajakan dijual
dengan harga yang lebih murah daripada produk yang asli. Dampak yang
langsung dirasakan pemilik merek asli adalah kerugian secara material dengan
berkurangnya keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Akibat lain yang
dapat dirasakan pemilik merek asli, adalah adanya kemungkinan menurunnya atau
bahkan rusaknya reputasi (merek) produknya. Produk yang mereknya dibajak,
pasti akan dijual kepada konsumen, padahal produk tersebut besar kemungkinan
dari segi kualitas lebih rendah daripada produk aslinya. Kondisi yang demikian
adalah sebuah bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Konsumen yang tidak
sadar bahwa dirinya telah membeli (merek) produk bajakan, suatu ketika dapat
merasa tidak puas dengan produk tersebut, dan karena ketidak puasannya, ia
menceritakannya kepada orang lain, secara tidak langsung tindakannya telah

melemahkan reputasi (merek) produk yang asli. Bagi konsumen yang merasa
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dirugikan oleh (merek) produk tersebut, maka ia dapat menuntut pertanggung
jawaban kepada pihak pemilik merek yang asli, apabila terjadi hal yang demikian,
tidak hanya reputasi merek tersebut turun, tetapi juga secara bisnis dapat
membahayakan kelangsungan (merek) produk tersebut. Terlebih dengan adanya
UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab
pemilik merek asli (produsen) dapat dituntut secara hukum, karena dalam Pasal 19
UU No 8/ 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya
atas barang atau jasa yang dihasilkannya tetapi juga atas barang atau jasa
(miliknya) yang diperdagangkan.
b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen

Pihak yang langsung merasakan dampak dari pembelian/ pemakaian
(merek) produk bajakan adalah konsumen. Bagi konsumen vyang secara tidak
sadar telah membeli (merek) produk bajakan, besar kemungkinan ia akan merasa
kecewa/ dirugikan karena tidak dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk
didapatkannya dari (merek) produk yang asli. Lebih parah lagi apabila, (merek)
produk bajakan tersebut ternyata dalam penggunaannya mengakibatkan efek
samping, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa pemakainya,
resikonya pasti adalah kematian. Jelas bahwa dengan adanya pembajakan tidak
ada pihak yang diuntungkan, yang merasa untung adalah pihak pembajak yang
tidak bertanggung jawab (karena dalam prakteknya mereka dapat membahayakan

keselamatan jiwa konsumen).

3.2 Pengajuan Gugatan Pembatalan Terhadap Merek Yang Sudah
Terdaftar

Gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar, sejak tahun 2001

harus diajukan ke Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UU

No 15/ 2001 pada bagian Penjelasan Umumnya, yaitu: “... Selanjutnya,

mengingat Merek merupakan bagian, dari kegiatan perekonomian/ dunia usaha,

penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu

Peradilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam

waktu yang relatif cepat...”
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Sengketa Merek yang dimaksud di atas dapat mengambil dua bentuk:
Penghapusan Pendaftaran Merek dan Pembatalan Pendaftaran Merek. Dalam
kasus sengketa Merek Cesare Paciotti, yang diajukan adalah gugatan Pembatalan
Pendaftaran Merek.

Antara penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek memiliki
perbedaan, dan yang paling mendasar ada pada alasan pengajuannya dan pada
pemohonnya. Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas permohonan pemilik merek,
atau dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada
Pengadilan Niaga. Alasan yang dapat digunakan dalam hal penghapusan merek
sebagaimana diatur dalam UU No 15/ 2001 Pasal 61 dan 66, antara lain:

1. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali karena
adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi
peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau
keputusan dan pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan
serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2. untuk merek kolektif, atas dasar bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif
tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, adanya bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif
digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis
barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendafatarannya, atau adanya
bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai
dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Dalam kasus sengketa Merek Cesare Paciotti, pemohon mengajukan
Pembatalan pendaftaran merek dan bukan penghapusan pendafataran merek, hal
ini dikarenakan alasan pengajuan gugatannya sesuai dengan yang dimaksud dalam
Pasal 68 UU No 15/ 2001, antara lain:

1. bahwa pihak penggugat adalah pendaftar yang beritikad baik, sedangkan
tergugat sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik (pasal 4),

2. nama Cesare Paciotti merupakan kepanjangan dari nama Badan Hukum

penggugat (pasal 6 ayat (3) huruf a),
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3. merek Cesare Paciotti adalah milik penggugat dan telah ditiru secara
keseluruhan dan digunakan dengan tanpa hak oleh tergugat (pasal 6 ayat
(1) huruf b),
4. dan sekalipun penggugat belum terdaftar sebagai pemilik merek, ia dapat
mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 68 ayat (2).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4), maka gugatan penggugat
(karena ia bertempat tinggal di luar negeri) diajukan kepada Pengadilan Niaga di
Jakarta. Penggugat yang bertempat tinggal di luar negeri, sebagaimana diatur
dalam pasal 10 UU No 15/ 2001, harus mengajukan gugatannya melalui kuasanya
yang berkedudukan di Indonesia. Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat
telah mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, dengan
disertai alat-alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR.
Sekalipun gugatan tersebut dalam hitungan waktu telah melebihi batas waktu lima
tahun sejak tanggal pendaftaran merek oleh tergugat (19 Oktober 1992), namun
penggugat tetap mengajukannya. Dengan melihat pada ketentuan Pasal 69 ayat
(1), sepertinya gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu, namun pihak
penggugat mendasarkan gugatannya atas pengecualian yang terdapat pada Pasal
69 ayat (2). Pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad
tidak baik . Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik adalah pengajuan merek
yang didalamnya tidak mengandung unsur-unsur tujuan maupun perbuatan yang
termasuk dalam pengertian itikad baik, dan hal tersebut telah terbukti dalam
proses pemeriksaan pokok perkara.
Isi dari gugatan yang diajukan pihak penggugat sebagaimana diatur
dalam Pasal 76 UU No 15/ 2001 ayat (1) dapat berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/ atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek
tersebut.
Lebih lengkap tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga dapat
kita lihat dalam Pasal 80 UU No 15/ 2001
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(1)

(2)

(3)

4)

(3)

(6)

(7)

(3)

(9)

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran gugatan.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) hari terhitung sejak tanggal
gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan
menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari
setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) han setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama
30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut

diajukan suatu upaya hukum.

(10) Ist putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib

disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas)
hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pihak yang merasa haknya telah dirugikan sementara menunggu

jalannya proses persidangan, dapat pula mengajukan penetapan sementara kepada
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hakim Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU No 15/
2001, dengan tujuan untuk:
1. mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak
merek;
2. mencegah penyimpangan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran

merek tersebut

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hal Terjadi Pembatalan Terhadap
Merek Terdaftar

Pembatalan merek terdaftar, tidak dapat dilakukan serta merta pada

saat Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk dilakukannya pembatalan

merek, tetapi masih harus menunggu diterimanya putusan tersebut oleh para pihak

dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyail kekuatan hukum tetap

(pasal 70 avat (3)). Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak

dapat menerima hasil putusan Pengadilan Niaga, maka mereka dapat mengajukan

upaya hukum Kasasi (Pasal 70 ayat (1)). Setelah proses upaya hukum selesai
dilakukan oleh para pihak, dan putusan pembatalan telah memiliki  kekuatan
hukum tetap, maka pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan.

Tata cara pembatalan pendaftaran merek dapat kita lihat sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 71 UU No 15/ 2001, yaitu:

(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan Direktorat Jenderal dengan
mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan
memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut,

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan
alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Dafiar
Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
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(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya
perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa akibat hukum yang timbul dari pembatalan

Merek terdaftar adalah dihentikannya perlindungan hukum terhadap Merek yang

telah dibatalkan tersebut. Penghentian perlindungan hukum ini secara luas

menyangkut banyak aspek, antara lain:

1. penghentian proses produksi barang/ jasa yang memakai merek tersebut,
bahkan bisa juga sampai pada pencabutan ijin usaha vang berkaitan
dengan merek yang bersangkutan,

2. penarikan barang/ jasa yang memakai merek tersebut dari pasar,

3. pihak pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut untuk memberikan
ganti kerugian, pertama-tama kepada pihak pemilik merek vang asli
(sesuai yang tercantum dalam gugatannya), kepada pihak ketiga yang
mengadakan perjanjian lisensi dengan pemilik merek tersebut (tanpa tahu
bahwa merek tersebut adalah hasil bajakan), dan yang terakhir, adalah
ganti kerugian yang dituntut oleh konsumen (merek) produk tersebut yang
selama in1 mengira bahwa (merek) produk tersebut adalah asli,

4. juga, karena pemilik merek yang dibatalkan tersebut, di muka sidang
pengadilan telah terbukti dengan sengaja dan secara tanpa hak memakai
merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang
diproduksi dan/ atau diperdagangkan, maka ia dapat dipidana dengan
pidana penjara dan/ atau denda dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam
UU No 15/ 2001, terutama pada Pasal 90-95.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, Penulis berpendapat
bahwa hasil putusan yang dikeluarkan, baik oleh Pengadilan Niaga maupun oleh
Mahkamah Agung sudah tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia. Sengketa merek Cesare Paciotti menjadi lebih menarik
untuk dibahas, terutama karena adanya masalah gugatan pembatalan merek yang
telah lampau waktu. Hukum perdata secara luas memberikan batasan konkrit

perihal waktu atau dalam hal ini mengenai daluwarsa karena berkaitan erat dengan
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hak individu yang harus didahulukan atau yang layak mendapat perlindungan
hukum. Terkait masalah daluwarsa tersebut, ketentuan Pasal 68 dan 69 UU No.
15/ 2001 telah mampu mengakomodir tujuan ini. Tindakan tegas yang diambil
oleh aparat penegak hukum di Indonesia juga perlu ditingkatkan, terutama dalam
hal im vyang berkaitan dengan eksekusi Putusan Pembatalan Merek. Proses
pelaksanaan eksekusi putusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena
masih banyak terjadi penyimpangan, antara lain: keterlambatan eksekusi karena
salah satu pihak yang bersengketa bersikeras mempertahankan haknya dengan
segala cara (sekalipun telah diputus untuk dilakukan eksekusi), adanya penundaan
eksekusi karena adanya intervensi dari pihak ketiga yang secara tidak langsung
memberi tekanan kepada aparat yang bersangkutan (biasanya berkaitan dengan
jabatan struktural yang lebih tinggi dan aparat), dan masih banyak lagi contoh
yang lain.

Masalah pembajakan merupakan masalah yang sangat kompleks dan
sudah menjangkiti hampir semua lapisan masyarakat, karenanya masih diperlukan
perhatian yang lebith dari Pemerintah dalam hal penanganannya. Tidak hanya
secara praktek pembajakannya yang perlu diberantas, namun lebih dar itu yang
paling penting adalah menghapus mental pembajak yang ada dalam benak
masyarakat Indonesia.

Peraturan tentang permerekan di Indonesia juga masih banyak
kelemahan dan kekurangan, terutama dalam hal sistem informasi dan bank data.
Secara khusus Departemen Kehakiman dan HAM RI dalam hal ini Dirjen HaKI
perlu belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan mungkin masih terjadi sampai
sekarang, yaitu adanya kelalaian dalam proses pemeriksaan sebelum mengabulkan
permohonan pendaftaran merek, yang di kemudian hari terbukti bahwa merek
tersebut adalah hasik bajakan. Dilihat secara hukum, dalam sengketa merek
Cesare Paciotti, pthak Penggugat dapat juga menggugat (menuntut pertanggung
jawaban) Dirjen HaKl atas dasar kelalaian dalam menjalankan tugas, yang
mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.  Pembatalan merek yang
dilakukan melalui gugatan perdata merupakan bukti nyata masih banyaknya

kekurangan dalam sistem pengaturan permerekan di Indonesia. Perlu juga dilihat
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kembali perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah terdaftar, jika
suatu saat mereknya ada vang menggugat, padahal 1a telah lebih dulu
mendaftarkan mereknya dibandingkan pihak lain (yang ternyata sebenarnya pihak
yang membajak), bukankah itu akan merugikan pihak yang sebenarnya berhak
secara hukum.

Perkembangan dalam dunia permerekan di dunia maupun di Indonesia
sendiri juga memerlukan perhatian khusus, karena Penulis menangkap adanya
gejala yang mengarah pada bentuk persaingan curang dengan cara penyelubungan

merek.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka Penulis dapat menarik kesimpulkan sebagai berikut:

1.

(98]

Penyebab utama dari pengajuan gugatan pembatalan merek adalah
pembajakan/ penjiplakan. Satu perbuatan dapat disebut pembajakan apabila
mengandung unsur-unsur berikut:

1. pemalsuan

2. penyesatan

3. pemakaian merek orang lain tanpa hak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426.
PK/Pdt/1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano
Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK, maka tindakan pembajakan
digolongkan sebagai tindakan persaingan curang dengan menyesatkan
masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya diri secara tidak jujur. Secara
khusus seharusnya pihak Dirjen HaKI turut bertanggung jawab atas kelalaian
mereka, sehingga terjadi sengketa merek tersebut.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek harus diajukan kepada Pengadilan
Niaga sebagai Pengadilan yang khusus ditunjuk untuk mengadili perkara
sengketa merek. Pengajuan gugatan pembatalan merek dilakukan sesuai
dengan ketentuan pasal 68-69, pasal 76-81 UU No 15/ 2001. Gugatan
pembatalan pendaftaran merek yang diajukan lebih dari batas waktu yang
diatur dalam pasal 69 ayat (1), tetap dapat diajukan dan sah secara hukum
apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2)
UU No 15/ 2001, dalam kasus sengketa merek Cesare Paciotti, dasarnya
adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat.

Pelaksanaan putusan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan
apabila para pihak telah menerima hasil putusan dan jika putusan telah

berkekuatan hukum tetap. Tata cara pelaksanaan pembatalan pendaftaran
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merek diatur dalam UU No 15/ 2001 pasal 70-71. pembatalan pendaftaran
merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang
bersangkutam dan karenanya, pemilik merek tersebut Juga dapat dipidana
sesuai dengan ketentuan pasal 90-95 UU No 15/ 2001

4.2 Saran

Melihat kondisi yang ada, maka penulis ingin memberikan saran
kepada pemerintah cq Dirjen HaK1 cq Ditjen Merek diharapkan menyempurnakan
administarsi merek yang ada, antara lain dalam hal: bank data merek (nasional dan
internasional), dan penyebarluasan informasi tentang merek, agar dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat umum.
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