
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Selama beberapa dekade terakhir merek telah menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.1 Merek melekat pada suatu
produk baik barang maupun jasa, misalnya makanan dan minuman yang kita
konsumsi, aksesoris dan pakaian yang kita gunakan, perabotan dan peralatan
rumah tangga, hotel, toko, transportasi, dan lain sebagainya. Semua itu tentu
memiliki label yang berbeda-beda yang dapat menjadi ciri khas dari produk
tersebut sehingga memiliki daya pembeda dengan produk lainnya. Peran
merek menjadi lebih penting di era global, terutama menjaga persaingan
sehat. Perlindungan diberikan bukan karena dilihat sebagai upaya yang
secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, namun
produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diidentifikasikan berdasarkan
sumber asalnya.2

Berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan
bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (unfair
competition) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang
tersebut.3 Prinsip awal perlindungan merek adalah tidak seorang pun berhak
menjual barangnya kepada masyarakat seolah-olah barang pengusaha
lainnya, yaitu dengan menggunakan tanda yang sama yang telah dikenal
masyarakat sebagai tanda milik seseorang.4 Merek menjadi aset bagi pelaku
usaha yang harus dilindungi, karena sekarang banyak pelaku usaha yang
beritikad tidak baik (bad faith) dengan meniru merek terkenal untuk
mendompleng mereknya.

Keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani persetujuan tentang
aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual diantaranya adalah Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in
Counterfeit Goods/TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan
pembentukan organisasi perdagangan dunia yang juga didukung dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) pada tanggal

1 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Tusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek,
Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 1

2 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga
University Press, Surabaya, 2007, h. 162

3 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Tusnita, Op.Cit, h. 1
4 Ibid
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2 November 1994. Indonesia juga memiliki berbagai perjanjian internasional
sebagai perlindungan hukum terhadap merek seperti ratifikasi Keputusan
Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang The Paris Convention for the
Protection of Industrial Property atau lebih dikenal dengan Paris
Convention (selanjutnya disebut Konvensi Paris) yang diadakan tanggal 20
Maret 1983. Juga turut serta dalam International Union for the Protection of
Industrial Property, yaitu organisasi dunia yang khusus memberikan
perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian dan diatur oleh
Sekretariat Internasinal World Intellectual Property Organization (WIPO).
WIPO merupakan salah satu dari 14 specialized agencies dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).5

Dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif
dan sistem konstitutif (atributif).6 Sistem Deklaratif atau dikenal dengan asas
first to use adalah hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian
pertama. Sistem pendaftaran deklaratif dipakai dalam Undang-Undang
Nomor. 21 Tahun 1961. Pada sistem ini, pendaftaran bukan suatu keharusan,
tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya,
karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan
pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai
pemakai pertama. Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk
mendaftarkan mereknya.7 Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas
merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi
haruslah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan dan
sebagai pemakai pertama merek tersebut. Kelemahan dari sistem ini adalah
kurang terjaminnya kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan
mereknya tetapi sewaktu- waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang
mengaku sebagai pihak pertama.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia berubah, dari sistem deklaratif
menjadi sistem konstitutif yang mulai diberlakukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan sistem ini masih
digunakan sampai saat ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya
disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Dalam sistem konstitutif atau
prinsip first to file ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah
mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran kemudian

5 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni,, Bandung, 1984, h. 2-3
6 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2013, h. 362
7 Sudargo Gautama, Op.Cit, h. 154
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menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah
satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus
menghormati hak pendaftar. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif
dapat memberikan kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya
pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi, kepastian hukum
pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran yaitu sektifikat
merek satu-satunya alat bukti utama, serta mewujudkan dugaan hukum siapa
pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, dan tidak menimbulkan
kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Ketentuan dalam Konvensi Paris menyatakan bahwa kondisi untuk
permohonan dan pendaftaran merek ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dari masing-masing negara. Di Indonesia ketentuan tentang merek
diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Ayat (5) UU Merek
dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa yang dimaksud hak atas merek
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang
terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Dengan demikian, pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut tanpa
seizin pemilik merek. Pemilik merek dapat terdiri dari seorang atau beberapa
orang. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk menggunakan sendiri
mereknya atau memanfaatkan nilai ekonomi dengan  perjanjian lisensi atau
pengalihan hak.

Karena merek mempunyai nilai ekonomi yang bisa jadi tidak sedikit
nilainya, maka banyak yang meniru merek orang lain agar bisa memperoleh
keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemohon merek
beritikad baik.

Dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis
menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak
baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya
memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain
demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak
sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya permohonan
merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama
dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat
secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak
baik dari pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur
kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut. Merek yang
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digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek
tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk
menahan pasar.8 Adanya pemohon yang mendaftarkan merek dengan itikad
tidak baik bisa menimbulkan sengketa merek.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas mengenai kasus
sengketa merek dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor
05/Pdt.SUs.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby antara PT. Supra Teratai Metal
sebagai Penggugat dengan PT. Wiharta Prametal sebagai Tergugat I dan
Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II. PT. Supra Teratai
Metal merupakan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang
perindustrian dan perdagangan peralatan pipa-pipa berbahan stainless steel,
serta pemilik merek STAR & LOGO BINTANG yang telah terdaftar dalam
Daftar Umum Merek dengan No. Daftar IDM000120263 pada tanggal 10
Mei 2007 yang melindungi jenis barang di kelas 6, yaitu Pipa stainless steel
terbuat dari besi stainless steel (anti karat). Dan telah diperpanjang No.
R008802/2014 tanggal 15 Juli 2014. Selain itu PT. Supra Teratai Metal juga
mendaftarkan merek BLUE STAR di kelas 6 untuk jenis barang Pipa
stainless steel terbuat dari besi stainless steel (tahan karat) dengan No.
Agenda  D002014029330 tanggal 25 Juni 2014.

Kasus ini bermula ketika PT. Supra Teratai Metal (Penggugat)
mengetahui bahwa terdapat merek STAR untuk melindungi jenis barang
yang termasuk dalam kelas 6 atas nama PT. Wiharta Prametal (Tergugat I).
Merek-merek tersebut antara lain, merek GREEN STAR dengan No. Daftar
IDM000513150 tanggal 18 Januari 2016 yang melindungi jenis barang Pipa
dari logam dalam kelas 6, merek RED STAR dengan No. Daftar
IDM000513223 tanggal 18 Januari 2016 yang melindungi jenis barang Pipa
dari logam dalam kelas 6, dan merek BLUE STAR dengan No. Daftar
IDM000540526 tanggal 16 Maret 2017 yang melindungi jenis barang Pipa
dari logam dalam kelas 6.

Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek GREEN STAR
daftar No. IDM000513150, RED STAR daftar No. IDM000513223, BLUE
STAR daftar No. IDM000540526 milik Tergugat I, karena merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
Penggugat. Maka dari itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas

8Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia
Group, Jakarta, 2015, h. 95 (untuk selanjutnya disebut Rahmi Jened I)
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merek GREEN STAR, RED STAR dan BLUE STAR milik Tergugat I ke
Pengadilan Niaga Surabaya.

Akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Wiharta
Prametal selaku Tergugat I. Padahal Tergugat I mendapatkan merek-merek
tersebut dengan membeli dari Adi Wijaya Komarjono. Atas pembelian
merek-merek tersebut, Tergugat I kemudian melakukan pengalihan hak
merek agar merek tersebut menjadi miliknya dimana pengalihan hak merek
GREEN STAR No. Daftar IDM000513150 telah tercatat di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI.4.HI.06.04.16403/2017 tanggal 24
Mei 2017, RED STAR No. Daftar IDM000513223 telah tercatat di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI.4.HI.06.04.16407/2017
tanggal 24 Mei 2017, dan BLUE STAR No. Daftar IDM000540526 telah
tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No.
HKI.4.HI.06.04.25059/2017 tanggal 24 Mei 2017. Sehingga dalam hal ini
kedudukan Tergugat I hanya sebatas pembeli merek, bukan pendaftar merek.
Mengingat bahwa Tergugat 1 bukanlah pendaftar merek, maka Tergugat I
seharusnya tidak memenuhi unsur adanya itikad tidak baik pada saat
pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam UU MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS. Oleh karenanya kurang tepat apabila hanya PT.
Wiharta Prametal yang dijadikan Tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
mengangkat permasalahan terkait gugatan kurang pihak sengketa merek
pada Putusan No. 05/Pdt.SUs.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby dalam
penelitian hukum ini.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana karakteristik gugatan kurang pihak dalam sengketa merek?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan sengketa merek kurang

pihak?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik gugatan kurang

pihak dalam sengketa merek.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap

gugatan sengketa merek kurang pihak.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
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a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum
terutama Hukum Perdata yang berkaitan dengan gugatan dalam
sengketa merek.

b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau
referensi bagi praktisi dalam melakukan gugatan terhadap suatu merek.

1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu
penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi, dalam hal ini gugatan kurang pihak dalam sengketa
merek.

1.5.2 Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji dasar hukum
pada legal issue yang diteliti. Pendekatan konseptual (conceptual
approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka
pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan
diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) digunakan
untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah
berkekuatan hukum tetap.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

authoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer dalam
penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rectstreglement voor de
Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001
tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis.
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b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer seperti Putusan Pengadilan Niaga Surabaya
No. 05/Pdt.SUs.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby, literatur,
doktrin atau pendapat para ahli, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan
ensikiopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan

dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistem kartu Ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan
sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat
pendapat asli penulis), Kartu Kutipan (digunakan untuk memuat
catatan pokok permasalahan), dan Kartu Ulasan (berisi analisis dan
Catatan Khusus Penulis).

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat

Philipus M Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana
silogisme yang diajukan oleh Aristoteles. Penggunaan metode dedukdi
berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat
umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari
premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion, tetapi
di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana
silogisme tradisional.9

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan
bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang
bersifat umum kemudian menarik menjadi kesimpulan yang lebih
khusus.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang skripsi  ini,

penulis membagi menjadi 4 (empat) Bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan,

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, h. 47
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Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup,
sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, diuraikan latar belakang dan rumusan
masalah untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi. Diuraikan
juga tujuan penulisan, manfaat penulisan yang meliputi manfaat teoritis dan
praktis. Kemudian metode penelitian yang digunakan termasuk di dalamnya
jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Terakhir akan dibahas pertanggungjawaban
sistematika yang merupakan gambaran secara umum apa yang akan di bahas
dalam skripsi ini.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka mengenai Konsep Merek dalam Hak
Kekayaan Intelektual dan Konsep Gugatan Pembatalan Merek.

Bab III Pembahasan, berisi tentang rumusan masalah yang diteliti,
yaitu karakteristik gugatan kurang pihak dalam sengketa merek dan akibat
hukum terhadap gugatan sengketa merek kurang pihak

Bab IV Penutup, dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran
sebagai pemaparan hasil penelitian serta menjawab permasalahan-
permasalahan di dalam skripsi ini.


