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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya adalah Catherine Siahaan, lahir di tanah Deli tepatnya di kota
Medan, pada tanggal 19 November 1991, anak dari B. Siahaan dan Elly. tinggal
bersama kedua orang tua saya di Jalan Pukat VII Nomor 17 Medan, anak ketiga
dari empat bersaudara. Kakak saya yang pertama bernama Meliani Siahaan, SE.,
yang kedua bernama drg. Yeni Marlina Siahaan dan saya adalah anak ketiga dan

adik laki-laki saya bemama Johannes Kristanto Siahaan.

Saya pernah bersekolah di Taman kanak-kanak di Methodist 3, kemudian
dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Perguruan Swasta Methodist 3 dan Sekolah
Menengah Pertama pada Perguruan Methodist 2 dan Sekolah Menengah Atas
pada Perguruan Swasta Methodist 2, hingga sekarang sedang menyelesaikan
kuliah pada Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Hukum Bidang Hukum

Keperdataan.

Rencana saya, setelah menyelesaikan kuliah pada Universitas Medan Area
Jurusan Ilmu Hukum Bidang Hukum Keperdataan, berkeinginan kuat melanjutkan
studi pada jenjang magister (S2) dengan mengambil Program Studi Kenotariatan,
bercita-cita menjadi praktisi hukum yang terkenal dan juga tentunya
membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua, selain itu juga dapat

mengabdi kepada bangsa dan negara.
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KATA PENGANTAR

Pyji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan
kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi
ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP

PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Kasus Putusan No:

06/Merek/ 2010/PN.Niaga, Mdn)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan
Area. Skripsi ini menggambarkan akibat hukum pendaftaran merek dengan itikad
tidak baik. Penulis sangat menyadari, skripsi ini bukanlah penelitian yang pertama
yang berkaitan dengan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, juga skripsi
ini tidak mungkin menjawab dan memang tidak dimaksudkan menjawab seluruh
pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan pendaftaran merek dengan itikad
tidak baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan
bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada
kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang
sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas
Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.
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2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi
mahasiswa Fakultas Hukum Uriversitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak H. Maswandi, SH, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah
memberikan waktu untuk membimbing penulis tentang penyempurnaan
materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis.

5. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah
memberikan waktu membimbing penulis menyangkut kesempurnaan materi
dan teknik penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan
serta memberi petunjuk, saran, kritik dan dukungan yang sangat berarti kepada
penulis.

6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah
memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah
pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Seluruh staf tata usaha Ibu Ratnawati Harahap, Iskandar, Hasamati Gulo,
Syawal Nasri Rangkuti dan Ikhwan Marbun yang telah membantu penulis
selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2010 yang telah memberikan
motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

9. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan
tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data vang diperlukan
dalam penulisan skripsi ini.
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4. Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

(O]

Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

6. Undisclosed Information/ Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000.

7. Topography Right (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya, Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul
sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan
suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu
pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh
karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan
karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau
penemunya.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari
munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya
dibidang perckonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang
teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar
perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan
teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi
pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka
memperoleh akses yang scbebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu

perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya
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memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam
proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan
menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang
dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan
kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas
merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan
hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang
atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu
vang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan
memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem
perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang
atau jasa, vaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran
merek.

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang
bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan
salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa
jenis HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah
Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan
Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak
Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek, dengan
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didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh
hukum.

Dalam Pasal 3 tersebut, dinvatakan bahwa hak atas merek adalah hak
eksklusif yvang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam
Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan
vang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak
atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan,
atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam
jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan
bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat
melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana
maupun perdata.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan
hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk
barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda

pengenal bagi produk barang dan jasa vang bersangkutan, yang lazimnya disebut
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Manusia Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi itikad baik. Suatu merek
vang dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan para
kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak schat
dengan cara mendaftarkan merek terdaftar secara tidak sah, peniruan,
pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan
mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Tindakan oleh pihak
yang beritikad tidak baik ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
adalah dilarang.

Dalam hal ini kasus tentang pelanggaran merek yang didaftarkan dengan
itikad tidak baik yaitu antara PT.Adi Perkasa Buana sebagai Penggugat melawan
Herry Chandra sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual sebagai Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah
melakukan perjanjian lisensi atas penggunaan Merek mesin diesel yang bermerek
Dong Feng selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun dalam hal in1 Tergugat
telah menempelkan Merek lain yaitu Misaka kedalam Merek mesin Diesel Dong
Feng tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan telah mendaftarkan ke
Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat bahwa Tergugat telah
mendaftarkan Merek Misaka dengan itikad tidak baik, karena Tergugat teiah
mengetahui bahwa mesin tersebut dinamakan merek dari pihak Penggugat. Maka

dengan adanya kasus ini juga vang membuat penulis merasa tertarik dengan
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membahas judul skripsi tentang pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad

tidak baik.

B. Pengertian dan Penegasan Judul
Dalam penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan penulis adalah :

Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik (Studi

Kasus: Putusan No: 06/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn). Agar tidak menimbulkan

penafsiran dan pengertian vang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini, maka

penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara

etimologi (kata per kata), yaitu:

- Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan,
keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.®

- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan
tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.”

- Terhadap adalah kata bantu menunjukkan'®

- Pendaftaran adalah proses cara mendaftar atau memasukan data."'

- 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. 12

2 - -

Y Sudarsono. 2007, “Kamus Hukion ", Rincka Cipta, Jakarta. hal.24

7 C.S.T Kansil.1986. “Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” , PN.Balai
Pustaka , Jakarta. hal 39

10 . .
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D. Permasalahan

Penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan
dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan
dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan tentang hak merek.
2. Apa faktor-faktor penyebab merek tidak dapat didaftarkan.

3. Bagaimana akibat hukum atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

E. Hipotesa
Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam
melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu
kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-
dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau
kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.'” Dalam
hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam
permasalah yang dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bahwa mengenai pengaturan merek pada saat ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan segala mengenai
pendaftaran merek dan ketentuan lain juga diatur dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut.

L

1 E ;5 WG XS Pr e i
Arifin FATE P ‘Meiode  Penulisan f\,u:j\'u

UNIVERSIEAS MEBAMAREIAVCTS]{}’ Press. hal. 38
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G. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka
penulis mempergunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian
terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat
para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan
dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Niaga Medan
dengan  mengambil Kasus  tentang Merek vaitu  Putusan

No:06/Merek/2010/PN.Niaga, Mdn.

H. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis
membuat suatu sistematika penulisan secaia teratur yang terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang
lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa
bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun
susunannya sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang
mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan,

Latar Belakang, Pengertian dan Penegasan Judul, Aiasan Pemilihan
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Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode
Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini
pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.
Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan
Pengertian Tentang Merek, Jenis-Jenis dan Syarat Pemakain Merek,
Merek Merupakan Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual, Dan
Pengaturan Hukum Tentang Merek.

BABII  : TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK
Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini
pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.
Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pendaftaran
Merek, Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek, Faktor-Faktor
Sebagai Penyebab Merek Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak dan
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Terdaftar

BABIV  : PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini
pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.
Dalam Bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Tentang Itikad
Tidak Batk. Akibat Hukum Atas Pendaftaran Merek Dengan Itikad
Tidak Baik, Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan

Itikad Tidak Baik dan Kasus dan tanggapan Kasus.
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bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan
terhadap mutunya.”’

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan merek itu
sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan
dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-
barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis
yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan

atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

B. Ruang Lingkup dan Syarat Pemakaian Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek mengatur tentang
ruang lingkup merek yaitu dalam Pasal 1 Butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan
merek jasa. Merek dagang adalah merek vang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Merek jasa
adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ada juga merek kolektif yaitu merek yang

digunakan pada barang atau jasa dengan Kkarakteristtk yang sama yang

vatin, V980 “Hukzmne Dagang | deer £77, Pradnyva Paramita, Jakarta, Hal. 84
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1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, scbagai merek untuk ban mobil dan ban
sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah
setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata atau lukisan banyak sekali dipergunakan.
Misalnya rokok putih merek “Escort”, yang terdiri dari lukisan iring-iringan
kapal laut dengan tulisan dibawahnya ”Escort”, Teh wangi merek “Pendawa”
yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya
“Pendawa Lima”. >

Selain itu bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak ada
memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan
dengan:

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (bee! mark)
2. Merek dengan perkataan (word mark)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.**

Selain itu dikenal pula merek dengan dalam bentuk tiga dimensi (three
dimensional trademark) seperti merek pada produk minuman Coca Cola dan
Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, defenisi merek telah berkembang luas dengan
mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamya. Di Inggris

perusahaan Coca Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu

2 Qurvodiningrat 1981 “dneka Milik Perindustrian” Tarsito. Bandung. hal. 135
UNIVERSITAS MEDANAREA /, hal. 347
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merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan
perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu kesulitan juga
muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang
yang ditempeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini gambaran produk yang
direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dikategorikan sebagai
merek.”’ Misalnya “Rumah biru kecil” tidak dapat didaftarkan sebagai suatu
merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan
merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran
pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan
sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk
lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Dibeberapa negara, suara, bau, dan

warna dapat didaftarkan sebagai merek.

G Merek Merupakan Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual
lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan
intelektual.

Hak Kekavaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI. berasal dari
terjemahan Intelectual Property Rights yang berasal dari hukum sistem Anglo
Saxon®. Pada awalnya Intelectual Property Rights diterjemahkan dengan hak

milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

23
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atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup vang lebih khusus
dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum
perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai
seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang
berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam
perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General
Agreement on Tarrif and Trade/GATT), disebutkan bahwa Hak Kekayaan
Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;

2. Merek;

3. Indikasi Geogratfis;

4. Desain Industri;

5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;

7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;

8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

Dari pengelompokan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada
umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilal
komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap
suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum
untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali

dari temuan-temuan dalam bidang hak kekavaan intelektual lain yang saling
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berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo,
desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang
dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah
mereknya sendiri.

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas
dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek,
seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu
yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia
dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang

terdapat dalam merek.

D. Pengaturan Hukum Tentang Merek

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat
bahwa pada masa kolonial belanda berlaku Reglement Industriele Eigendom
(RIE). Namun setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan berlaku,
berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku,
hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961, ketentuan tersebut diganti dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek
perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam
lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November

1961.
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Kedua undang-undang ini mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya
hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun
menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912 yaitu
20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961
mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang
semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan
internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran
merek di perancis pada tahun 1957 yang kemudian diubah pada tahun 1967
dengan perubahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia,
pengklasifikasian yang demikian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini ternyata mampu
bertahan kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan
berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 agustus 1992 . Undang-Undang ini berlaku
sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961
itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika
dilihat undang-undang merek yang baru Tahun 1992 mengalami banyak
perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor.21 Tahun 1961

vaitu mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.
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Adapun alasan lain tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 harus
dicabut adalah:*’

1. Merek sebagai alah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting
bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

2. Undang — Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuat
lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selanjutnya, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diperbaharui
lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi
pada saat ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai
berikut:

“Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama
dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan
berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus
globalisast baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang
kehidupan lainnya. Perkembangan tekhnologi informasi dan transportasi
telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan
bahkan telah menempatkan dunia sebesar pasar tunggal bersama”.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim
persaingan usaha yang sehat. Disiini merek memegang peranan yang sangat
penting yang memeriukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan
pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang
telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek,

diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang baru.

3¢ - Qacdy Vi i 0N
Ck, Saidin, Op iz, hal. 332
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sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan
itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa
merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Pengaturan internasioanl yang menyangkut tentang merek adalah traktat
pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama
kenferensi WIPO (organisasi HKI didunia) yaitu perjanjian-perjanjian
internasional yang bersifat mendasar yang mengenai hak kekayaan intelektual
yang di adakan di Wina pada tanggal 12 juni 1973%, yang mana traktat merek
dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu
permohonan saja. Pendaftaran TRT tersebut tidak tergantung pada pendaftaran
sebelumnya dinegara asalnya. Selanjutnya Konvensi Nice merupakan juga
perjanjian internasional dibawah naungan WIPO untuk penggolongan barang dan
jasa secara internasional tahun 1957, kemudian diubah di Stocholm (1967) dan
Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut penggolongan barang dan jasa

secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah

mengadakan perjanjian menurut Konvensi Paris tahun 1883.%

12 - - [ R - A : o Er Ry %, N
* Tim, Lindsey, 2000, “Hak Kekavaan Intelektual Suatu Pengantar”, Alumal, Bandung.
hal. 26
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BAB 111
TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK

A. Pengertian Pendaftaran Merek
Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem

deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Nomor 15

Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama

dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 1992 dan UU Nomor 14

Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU merek Indonesia,

yang semula menganut sistem deklaratif menurut UU Nomor 21 Tahun 1961.

Secara internasional ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem
ini merek dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat
permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan,
pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut
memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya
tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada
pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang
sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara

Perancis, Belgia dan Rumania.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan
merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat
permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya
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Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama.
Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak
menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadt pemakaian pertama yang
menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya
memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang
yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek
bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang
memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh
pengadilan dan sering kali terjadi.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan
memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak
mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak di daftar, tidak ada perlindungan
sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Oleh karena itu kiranya semakin jelas sistem deklaratif tidak dapat lagi
dipertahankan sebab tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem
deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata kurang
menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas
suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut dan bukanlah
suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status
anggapan bahwa merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai

pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek vang telah didaftarkan
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oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak
atas merek tersebut.

Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan
oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian
hukum. Maka sudah sewajarnyalah negara Indonesia juga mengusahakan
kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek yaitu dengan mengganti sistem
pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu
sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan
lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat
diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkata lain, yang telah
mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari
orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh
Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek.

Selanjutnya Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek
menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang
diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Satu hal lagi yang perlu
mendapat perhatian adalah mengenai penndaftaran merek yang dianut oleh
Undang-Undang Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah
penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila
tempat pendaftaran itu diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya

adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.™

35 rbid hal 368
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B. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek
Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-

Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan

bahwa:

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 merck yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna ;

e. Nama negara dan tanggal penerimaan merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. Permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya.

3. Pemohon dapat terdiri 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 orang pemohon yang
secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon
dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

6. Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5),

permohonan tersebut di tanda tangani oleh salah satu dari pemchon vang
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1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah
miliknya;

2. Etiket merek yang bersangkutan;

(98]

Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau
salinan vang sah akta pendrian badan hukum, apabila pemilik merek adalah
badan hukum.

4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa dan;

S. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang
jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1) U
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan
bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang
tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya
dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan
dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini
lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang
diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas hak merek yang bertempat tinggal
atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di
Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU Nomorl5 Tahun 2001. Pemilik atau yang berhak
atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya

sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2).
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Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran merek yang pertama sekali di terima di negara lain yang merupakan
anggota Agreement Establisbing the World Trade Organization, dan Konvensi
Paris, Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Yang dimaksud Konvensi Internasional adalah Konvensi Paris Tahun
1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya memuat
beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan
menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;

2. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan
pertama dinegara asal atau salah satu negara anggota konvensi paris;

3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam
bulan;

4. Jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana kantor merek tutup,
maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan
dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja
berikutnya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

1. Selain harus memenuhi ketentuan diatas, permohonan dengan menggunakan
hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak

prioritas tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%lé%istg%%%qztpe%léeﬂtory uma.ac.id)19/8/24



Catherine Siahaan - Akibat Hukum terhadap Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%lé%istg%%?gitpe%léeﬂtory uma.ac.id)19/8/24



Catherine Siahaan - Akibat Hukum terhadap Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak.... 39

oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu

pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas

permintaan merek vang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai
bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan
atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu
selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya
pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu
untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 UU Nomor 15 Tahun 2001). Apabila
permintaan itu disetujui maka kantor merek:

1. Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan
memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama
dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya waktu pengumuman.

2. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan
dan memberikan Sertifikat 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 vang dimaksud memuat:

a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan

Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
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d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan yang mengenai macam
warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila
merek menggunakan merek asing dan/atau huruf selain huruf latin
dan/atau angka yang 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;

f. Nomor dan tanggal pendaftaran;

g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya di daftar dan;

h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

4. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi
Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar
biaya (Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001).

Khusus mengenai sertifikat merek ini adalah merupakan konsekuensi dari
sistem pendaftaran Kkonstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa
mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai
bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan
mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu
pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Dalam hal pendaftaran merek ditolak, maka keputusan tersebut

diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan
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permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap
masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, bukan pada
pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan
permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-
hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya
kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada
Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan
menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan
permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak
merupakan perbaikan atau penyempurnaan permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka
waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan
dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah
dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan
itu.

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada
di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi
banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, scorang wakil ketua
merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang vang
diperlukan serta pemeriksaan senior. Anggota komisi banding merek tersebut

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan
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Merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung
salah satu unsur:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan
atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat
menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari
khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

2. Tidak memiliki daya pembeda;
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu
sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit
sehingga tidak jelas.

Salah satu kategori merek tidak dapat didaftarkan adalah karena tidak
memiliki daya pembeda. Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian
monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di
seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku
usaha. Hal ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi
untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus
memiliki daya pembeda yang data membedakan barang atau jasa dari pelaku
usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain sejenis.

Sebuah merek vang tidak memiliki daya pembeda melalui penggunaan
berkelanjutan. Sebuah merck yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik

dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam
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jangka waktu vang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat

pemakaian sebuah merek secara terus menerus, para pelanggan dapat

membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak
memiliki daya pembeda pada awal pemakainnya. Jadi merek-merek seperti ini
dapat didaftarkan.

1. Telah menjadi milik umum;

Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang
yang bersilang, yang secara umum telah diketahu1 sebagai tanda bahaya.
Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik
umum. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

2. Merupakan Kketerangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk
jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Permohonan merek juga harus ditolak jika :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang
sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang
atau jasa yang sama.

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek

terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis.

(98]

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi

geografis yang sudah dikenal.
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4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya
5. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak
berwenang.39
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merck juga
dijelaskan mengapa pendaftaran merek harus ditolak. Berdasarkan Pasal 6
dikatakan bahwa:
1. Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek
tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

pihak lain vang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
Yang dimaksudkan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang
satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya
persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang
terdapat dalam merek-merek tersebut.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untu barang dan /atau jasa sejenis;
Penolakan permohonan yang mempunyai persaman pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang

sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

2 1bid hal, 135
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mengenai merek tersebut dibidang usaha yang berangkutan. Disamping
itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena
promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran
merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap
cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat
mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai
terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

¢. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesuluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.

2. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (10) 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:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum
yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol negara atau lambing nasional maupun internasional,

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
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Yang dimaksud lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun
organisasi sosial politik.

¢. 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.

D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merck Yang Telah Terdaftar

Sistem perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
menganut sistem konstitutif, artinya siapa yang mendaftar pertama dia yang akan
dilindungi dan hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh
hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Merek menyebutkan
hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek
yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka
waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat
diperpanjang, hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek Nomor 15
Tahun 2001.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek dari hukum
merek. Ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus
terbatas pada produk tertentu atau jenis produk tertentu. Perlindungan yang
diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan

pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dan menciptakan image eksklusif
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang merek diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1961 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1997, namun tidak diberlakukan lagi dan sampai saat
ini diganti engan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dalam
lingkup namun secara internasional dilindungi oleh traktar pendattaran
merek dagang (TRT) pada tahun 1973. Traktak ini telah dibuat selama
konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973, dan juga
berdasarkan Konvensi Paris pada tahun 1883.

2. Faktor-faktor penyebab alasan merek tidak dapat didaftarkan karena
permohonan yang diajukan pemohon didasarkan dengan itikad tidak
baik. Selain itu adalah merek tidak dapat didaftarkan karena
bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas
agama, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda
dengan merek yang sudah terdaftar, karena telah menjadi milik umum
dan juga merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat

Jenderal apabila merek tersebut Mempunyai persamaan pada pokoknya
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atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain
dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama.
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa scjenis.
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
indikasi geografis yang sudah dikenal, menyerupai nama dan foto dari
orang terkenal, tanpa izin darinya serta merupakan tiruan atau
menyerupai tanda atau cap atau stempe] resmi tanpa persetujuan
tertulis dari pihak berwenang.

3. Akibat hukum yang diperoleh atas pendaftaran merek yang didasarkan
dengan itikad tidak baik adalah dengan pembatalan merek yang
bersangkutan tersebut oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Karena
kepemilikan Merek timbul dengan adanya Sertifikat Merek yang
diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Namun, jika dalam
penerbitan tersebut ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan
dan dapat membuktikan atas pendaftaran merek yang didasarkan
dengan itikad tidak baik, maka Sertifikat Merek yang diterbitkan

tersebut dapat dibatalkan.

B. Saran
I. Pemerintah seyogianya melakukan sosialisasi kepada masvarakat luas
tentang adanya peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dan

dipatuhi khususnya mengenai Merek. Agar masyarakat tahu tentang
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