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PUTUSAN
Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HK1/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG Q

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual/Merek

Office Feriyanto & Partners, beralamat di

Nomor 104 Jakarta Pusat

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Megah Pita Indonesia) adalah Badan Hukum yang
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta
Pendirian Nomor 158 tanggal 10 April 1997, dibuat dihadapan Budiarti

b Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1), yang telah mendapatkan
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pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6490.
HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 10-07-1997 (Bukti P-2) dan telah mengalami
perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 06, tanggal Q
13-01-2009 yang dibuat oleh Nathalia Alvina Jinata, SH., Notaris di J

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusa
AHU-20104.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 12-05-2009 (Bukti
perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal
yang dibuat dihadapan Heriati Zuraida.S.H., Notaris
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Huk

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputus§n

2. Bahwa Penggugat adalah satu-satdyya

Bahwa terdaftarnya merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo

@ dalam Daftar Umum Merek menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang
Merek), Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak ekslusif yang
diberikan Negara untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri
merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk
menggunakannya;

5. Bahwa karenanya menurut hukum, Penggugat haruslah dilindungi dan

b berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap adanya pihak-
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pihak lain yang mendaftarkan dan atau menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek terdaftar milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk

barang yang sejenis; Q
6. Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur feygebut

tersebut dapat disimpulkan kegunaan dari suatu
membedakan merek yang satu dengan yang lainnya;

dan kata-kata Sarana
gila Papercon Internusa yang
ahan Juru mudi Baru RT.005,

yang telah ditandantangani oleh PT. Asia Papercon Internusa
(Bukti P-14);

d. Purchase Order (PO) order Nomor 304 dari Penggugat kepada PT.
Asia Papercon Internusa tertanggal 11 Agustus 2006 (Bukti P-15);

e. Purchase Order (PO) order Nomor 310 dari Penggugat kepada PT.
Asia Papercon Internusa tertanggal 01 September 2006 (Bukti P-16);

f. Purchase Order (PO) order Nomor 328 dari Penggugat kepada PT.
Asia Papercon Internusa tertanggal 08 November 2006 (Bukti P-17);

9. Bahwa ternyata di pasaran Penggugat telah menemukan produk-produk
b yang mirip dengan produk-produk milik Penggugat dengan memakai Merek
7
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Dagang dan logo @ yang mana logo yang digunakan tersebut

merupakan logo yang sama pada pokoknya dengan logo dan tulisan pada

kemasan hasil produk Penggugat dan logo (133 milik Penggugat (Bukti P- Q
18), kemudian Penggugat melakukan pengecekan kepada Direkt

Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
ternyata merek dengan Logo tersebut telah terdaftar dalam Daf
Merek atas nama Tergugat pada tanggal 09 Desember 201
IDM000320557 dengan merek kata “Sarana Kemas Sejati”

wuntuk kelas 16 dengan jenis barang “pita p
kertas isolasi” (Bukti P-19);
PERSAMAAN PADA POKOKNYA

dahulu;
11. Bahwa merek Terqg

ergugat tersebut didaftarkan pada Direktorat Merek dengan
rek Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dimana
merek tersebut sangat identik baik bunyi maupun huruf dari SKS tersebut
serta mengandung kemiripan yang sangat dekat dengan merek milik
Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu dan tindakan Tergugat
mendaftarkan mereknya tersebut merupakan tindakan pengacauan dan
penyesatan serta persaingan curang dengan membonceng merek
Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu;

13. Bahwa banyak merek atau tanda atau logo yang dapat dipergunakan

b Tergugat untuk dipakai sebagai merek hasil produksinya, akan tetapi
b
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Tergugat justru memilih merek dengan logo @ yang telah
dipergunakan oleh Penggugat puluhan Tahun dan telah terkenal karena
mutu dan kwalitasnya. Jawabannya tidaklah sulit, karena Tergugat dapat Q
menikmati keterkenalan merek tersebut tanpa bersusah payah untuk

mempromosikannya;
14. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Mere

persamaan pada pokoknya dijelaskan:

“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanny

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih

dan/atau jasa yang sejenis”;

Bahwa yang dimaksud dari Persamaan

maka ant
Tergugat i inkan sebagai berikut:
a.

MikP & Milik Tergugat
}hr mereknya dengan | Karakter merek dan logonya dengan
nsur - unsur: bentuk unsur yang mempunyai
< - Terdapat 3 huruf yaitu Huruf | Persamaan pada pokoknya sebagai
> SKS di dalam enam sudut berikut:
- Warna huruf SKS berwarna | - terdapat 3 huruf yaitu huruf SKS
putih dengan enam sudut;
- Terdapat enam sudut - warna huruf SKS berwarna putih
- Terdaftar dalam kelas 16 - terdapat enam sudut
- Jenis barang berupa segala | - terdaftar dalam kelas 16
b macam jenis pita perekat - jenis barang berupa pita perekat
b
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b. Setelah membandingkan kedua merek tersebut diatas maka dapat

disimpulkan:

e Dari segi bentuk,cara penempatan dan unsur-unsurnya:

Penggugat dengan Iogo‘m dan merek milik Tergug

logo @ dari segi karakter, kedua merek tersebut

sama lainnya;
e Elemen merekwmempu

elemen yang terdapat pada

mempunyai karakter dgxuinan yang

gairlogo @ dengan

lafal penyebutannya secara keseluruhan

#ara kedua Merek tersebut diatas terdapat persamaan

pokoknya maupun keseluruhannya karena secara nyata

edua merek tersebut sama dari segi bentuk, penempatan, unsur-
unsur yang terdapat pada merek tersebut serta image atau kesan
yang sama dari kedua merek tersebut;

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sesuai ketentuan
Pasal 6 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek,
kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya;

16. Bahwa dengan ini Penggugat secara tegas keberatan terhadap

pendaftaran merek Nomor IDM000320557 tertanggal 09 September 2011

b yang didaftarkan oleh Tergugat (vide Bukti P-19), karena merek yang
b
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didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

Dagang dengan logo @ dari Penggugat, yang telah terlebih dahulu
mendapat perlindungan hukum dari Negara RI yaitu sejak Tahun 1993;
17. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, bahwa merek

hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik dan
yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terd

orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkal

logo @ yang sudah dikenal sejak lama oleh

kepentingan usahanya;

Nidgftarkan  oleh

September 2011 (vide Bukti P-19) secara

Tergugat dengan  Nomor

adanya persamaan tersebut maka

"‘) sudah sangat merugikan Penggugat dan sangat menyesatkan

konsumen Penggugat dalam membeli produk-produk merek dagang

dengan logo @ hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah
Agung RI. Nomor 127K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa
Merek YKK, yang antara lain menegaskan:

“Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang
digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya
bagi masyarakat akan atau lebih menimbulkan kesan sehingga

mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan
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masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam

masyarakat”;

ITIKAD TIDAK BAIK
20. Bahwa akan tetapi, cara sebagaimana dilakukan oleh Tergugat tersebut

nyata-nyata merupakan cermin itikad tidak baik yang secara tegas dil

21. Bahwa secara factual, bukti itikad tidak baik Tergyg3

Tahun 1997 telah menjadi salah satu

dengan seni Iogo@ sebag

dr Nomor 8218 tertanggal 27 November 2006 (terlampir) (Bukti P-
292);

f. Faktur Nomor 9056 tertanggal 25 Januari 2007 sampai dengan faktur
Nomor 10723 tertanggal 14 Mei 2007 (terlampir) (Bukti P-293 sampai
dengan Bukti P-344);

g. Faktur Nomor 18059 tertanggal 29 Oktober 2008 sampai dengan faktur
Nomor 18742 tertanggal 24 Desember 2008 (terlampir) (Bukti P-345
sampai dengan Bukti P-383);
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h. Faktur Nomor 18751 tertanggal 05 Januari 2009 sampai dengan faktur
Nomor 22849 tertanggal 23 Desember 2009 (terlampir) (Bukti P-384

sampai dengan Bukti P-631);

i. Faktur Nomor 22882 tertanggal 01 Januari 2016 sampai dengan faktur Q
Nomor 27492 tertanggal 22 Desember 2010 (terlampir) (Bukti B
sampai dengan Bukti P-787);

j.-  Faktur Nomor 28786 tertanggal 08 April 2011 sampai dengaf faktur
Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 (terlampir) (Bukti P-788 kampai

dengan Bukti P-792);

22. Bahwa pada medio April 2011 Tergugat masih my§

tertuang dalam masing-masing:
a. Invoice Nomor 28786 tertanggal 0
a.l. masking tape T:121 SKS ukd
61,056.00 roll;

b.

d.2. electrical 16 mm X 15 m sebanyak 960 roll dengan total harga
berjumlah $322,41;

e. Invoice Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 berupa (Bukti P-797);

e.l. masking tape T:121 SKS ukuran 24 mm X 10 m sebanyak
84,964.00 roll;

e.2. PE foam T: 3005 sekisui hitam 24 mm X 5 m sebanyak 500.00 roll
Pakai double tape SKS T: 574 satu sisi dengan total harga
berjumlah $11,807.75;
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23. Bahwa untuk menguatkan bukti Tergugat sebagai agen dari Penggugat
adalah didalam setiap promosi yang dilakukan oleh Penggugat dalam
iklannya Tergugat selalu diikut sertakan melalui media iklan layanan
masyarakat antara lain terdapat dalam: Q
a. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Niaga J
edisi bulan Mei 2001 — 2002 halaman 1090 yang diterbit
Telkom (Bukti P-798);
b. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Nia
edisi bulan Mei 2003 — 2004 halaman 1104 yag
Telkom (Bukti P-799);

{0 Keng Peng selaku
ggah Pita Indonesia (Vide Bukti P-

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-
0114295.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 26 November 2008 (Bukti P-803);

/ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut
pada angka 20, 21, 22, 23 dan 24 diatas Tergugat dapat dikatakan telah
melakukan tindakan itikad tidak baik dalam mengajukan permohon
pendaftaran mereknya;

26. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

b Merek yang berbunyi sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftar atas
7

Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI1/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak

baik”;

- Yang dimaksud Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang
mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun Q

ketertiban umum;

e Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terkenal meskipun
belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak
tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap
mengandung itikad tidak baik;

e Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus
dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses

persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian;
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(Disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung RI.: Putusan Nomor 3043
K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 “merek Sugus” Putusan Nomor
682/1974.G tanggal 28 Juli 1975 Jo Putusan Nomor 2854 K/SIP/1981
tanggal 19 April 1982 “Merek  Yamaha” Putusan Nomor 341 Q
PK/Pdt/1968 2854 K/SIP/1981 tanggal 19 April 1982 “Merek Ratu
(Dikutip dari: M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara
Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 1996, hal 590-591);

pembajak hak atas kekayaan intelekjnal. Selanjutnya,

menghindari penerapan
rasa keadilan;

ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor
4. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan Lembaga Peradilan agar dapat
mewujudkan hubungan ke seimbangan dan independen dalam
memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh
mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan,
mencermati dan menganalisa secara seksama yang didasari nilai-nilai
ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik
guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut;
Fiat Justitia Et Pereat Mundus;

>
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan

sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Hak Eksklusif

3. Menyatakan Merek dengan logo @ Milik Tergyggf mempunyai

D ik

persamaan pada pokoknya dengan
Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah it dak\aik dalam mengajukan

DALAM EKSEPSI,

. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat dan
Sebagai Penggugat (disqualificatoire exceptie);

1. Bahwa Penggugat telah salah memformulasikan secara jelas
penyebutan secara pasti subjek hukum yang berperkara selaku

Penggugat dalam surat gugatannya menurut ketentuan hukum acara

b yang berlaku;
>
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Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa sebagai pihak Penggugat,
apakah Penggugat disini selaku subjek hukum pribadi (Thio Keng Peng)
atau sebagai subjek badan hukum (PT. Megah Pita Indonesia);

2. Bahwa sebagaimana yang tertulis pada Alinea-2 halaman 1 dan point Q

Nomor (1) dalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat a

xgaf Penggugat;
Namun, dalam surat gugatannya, disebutkan sebagai Penggugatnya
adalah PT. Megah Pita Indonesia (lihat point Nomor 1 surat gugatan
Penggugat);

. Bahwa Thio Keng Peng adalah bukan dan tidak tercatat sebagai Pemilik
Merek dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM R.l. untuk merek dagang

‘ﬁ’ MEGAH TAPE
RELIABLE TAPE ,, P

—v . sertifikat merek Nomor 541185 karena berdasarkan

copy bukti Pencatatan Pengalihan Hak Nomor HKI.4.01.04.1731/11
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tanggal 8-Januari-2012 untuk merek daftar Nomor 541185 tersebut

dialihkan kepada PT. Megah Pita Indonesia tanpa menyebutkan Thio

Keng Peng;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek secara jelas disebutkan bahwa “Hak atas merek a

hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik me ang
terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertenfu [dengan
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepady pihak

lain untuk menggunakannya.”;

bertindak sebagai Penggugat (disqualificatoire excep
Rol. Nomor 01/HKIl.Merek/2012/PN.

)Rga.Shy;

. MEGAHTAPE

merek dagang et “ sertifikat merek Nomor 541185 apakah

kepemilikan secara pribadi ataukan dimiliki oleh badan hukum;

. Ketidakjelasan penyebutan kepemilikan hak atas merek dagang yang
dipersengketakan dalam surat gugatan Penggugat apakah sebagai milik
pribadi atau badan hukum akan menyebabkan gugatan pembatalan hak

atas merek dagang menjadi tidak jelas dan kabur karena hal itu akan
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mempengaruhi kepastian hukum atas subjek hukum yang memiliki hak

‘ﬁ, MEGAH TAPE
atas merek dagang stV % sertifikat merek Nomor 541185;
10.Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut diatas maka Q

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat

mengabulkan Eksepsi ini dan menolak gugatan Penggug
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PenggfigAt tidak %

Negeri Surabaya telah memberikan putusan
/2012/PN.Niaga.Sby, tanggal 24 April 2012 yang amarnya seRadai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugs geluruhny?

2. Menyatakan Penggugat_sebagai Pex dan Pemegang Hak Ekslusif atas

dengan logo SKS milik Tergugat mempunyai

pada~pokoknya dengan merek dengan logo SKS milik

permohonan Pendaftaran Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S
yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah Nomor
pendaftaran IDM000320557;
Membatalkan Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S Nomor
pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 atas nama
Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah

b berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak
7
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Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM RI, untuk melaksanakan
putusan Pengadilan Negeri/Niaga ini dengan melakukan pencatatan
pembatalan Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S terdaftar
dibawah Nomor pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 Q

atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, menurut prosedur

ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pgerkara ini
yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam Yekas ribu

rupiah);

t

jaWaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

gferi/Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juli 2013;
Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan
kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dalam perkara ini
mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

>
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Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Q

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang diten

dalam wundang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemgri

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hakim yang nyata yaitu:
1. Bahwa putusan tingkat pertama yang kemudian dikua\

Kasasi dalam pertimbangan-pertjr

et mereknya adalah tidak mempunyai arti dan oleh Negara
memberikan Hak kepada Pemilik Merek sebatas yang terdaftar dalam
Daftar Umum Merek tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebatas yang
dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hal tersebut
dipertegas dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang merek yang berbunyi: Hak atas Merek adalah Hak Ekslusif
yang diberikan oleh 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. Artinya bahwa Termohon Peninjauan Kembali
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diberikan hak oleh Negara hanya sebatas yang terdaftar yaitu SKS
Megah Tape Reliable Tape untuk kelas 16 bukan Mega Tape Reliable
Tape dengan Logo SKS dan karenanya putusan Hakim telah melebihi
apa yang didaftar dalam Daftar Umum Merek); Q
Bahwa yang dimaksud dengan Merek berdasarkan Undang-U
Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi:

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hfiryf-huruf,

angka-angka,susunan warna, atau kombinasi dari unsur-uns
yang memiliki daya pembeda dan digunakap

perdagangan barang dan jasa.”

Pemohon Peninjauan Kembal .K.S Sarana Kemas

Sejati tidak me pokoknya dengan merek SKS

eriksa dan mengadili perkara a quo, jika saja

dan kasasi memberikan analisa dan

bisa~djonopoli oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri karena kata
“ SKS “ bukan sebagai merek Terkenal (Wellnow Mark) dan Direktorat
merek mendaftarkan atau mengabulkan Permohonan Pendaftaran
Merek " SKS ” Sarana Kemas Sejati atas nama Pemohon Peninjauan
Kembali adanya kata Sarana Kemas Sejati yang menjadi daya pembeda
dalam Permohonan tersebut dengan merek Termohon Peninjauan
Kembali yaitu Megah Tape Reliable Tape bukan kata " SKS ” sebab kata
" SKS " adalah terdiri dari huruf Kapital yang mempunyai sifat umum
(Common) yang sudah diketahui oleh masyarakat mulai dari tingkat

Sekolah Dasar Sampai pada tingkat Perguruan Tinggi dalam bentuk
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abjad dan kata " SKS ” tidak dapat dimonopoli oleh Termohon
Peninjauan Kembali dan perlu juga dimengerti oleh Majelis Hakim Yang
Mulia apa yang dimaksud dengan Merek Dagang dalam Pasal 1 huruf 2
adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh Q

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau b

merek tersebut untuk jenis barang lainnya maka

Wergajukan permohonan pendaftaran merek ke Kantor Direktorat
Merek adalah SKS Sarana Kemas Sejati (merupakan satu kesatuan)
sesuai dengan etiket yang dimohonkan (lihat Sertifikat nya);

b. Bila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dalam
penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada
pokoknya adalah:

a). 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 dari masing-masing (etiket merek) sangat berbeda;
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- Cara penempatan dari kata-katanya dala etiket merek juga
berbeda;

- Cara penulisan dari kata-kata etiket mereknya juga berbeda;

- Kombinasi penulisannya jelas berbeda mempergunakan

warna Merah dan putih dibawah kata SKS terdapat agt

Sarana Kemas Sejati;

- Ucapan dari atau persamaan bunyi antara merek frefmohon
Peninjauan Kembali dengan merek Pemohon
Kembali tidak terdapat persamaannya;

b).

c).

paik itu administrasi

) Pemeriksa adalah pejabat yang karena

\va diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat

ungsional disamping hak lainnya.

c. Berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas dengan keahlian yang
ada pada pemeriksa merek sudah barang tentu antara merek
Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan
Kembali ditolak dan tidak dapat didaaftarkan dalam daftar umum
merek sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat 2, karena antara
merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon
Peninjauan Kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya

oleh Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaanya dapat disetujui

<
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untuk didaftar atas dasar persetujuan Direktur Jenderal diumumkan

dalam Berita Resmi Merek dalam Pasal 20 ayat (1);

3.1.Merek SKS Megah Tape Reliable Tape milik Termohon
Peninjauan Kembali adalah untuk jenis barang klas 16 yaitu: Q

“ Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengep

tulis menulis dan menjilid buku”;
3.2. Merek S.K.S Sarana Kemas Sejati sedangkan

merupakan kependekan dari kata Sarana Kemas

kelas 16 dari segi bentuk

CONTOH MEREK

540) Contoh Merek

RELIABLE TAPE

= T il
% e
O
e S

< S
\*"Wm [
g

ermohon Peninjauan Kembali untuk kelas 16;

4. Bahwa selain merek sebagai daya pembeda seharusnya dipandang
secara lebih luas tidak hanya sebagai merek semata, namun juga harus
dipandang sebagai faktor pembeda dari yang nyata termasuk dalam
klasifikasi sebagaimana tersebut diatas, dan ini terjadi dalam perkara a
quo yang seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim ditingkat pertama maupun Majelis Hakim di tingkat kasasi bahwa
merek Pemohon Peninjauan Kembali dan merek Termohon Peninjauan
Kembali juga terdapat perbedaan yang nyata baik bentuk penulisan

maupun artinya;

Hal. 22 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI1/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan terbesar Majelis tingkat pertama dan
kasasi yang dalam putusannya menyatakan batal merek milik Pemohon
Peninjauan Kembali dengan tanpa memberikan pertimbangan-
pertimbangan dan alasan hukum yang kuat dan sah yaitu bagaimana Q

mungkin Termohon Peninjauan Kembali yang notabene dimana

Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjaua
(terlampir);
6. Bahwa apabila Majelis tingkat pertama dan

Kembali  tersebut, Remohon  Peninjauan

arana Kemas Sejati

Majelis tingkat Kasasi dalam

dalam memeriksa kembali perkara ini ditingkat Kasasi
ak pula lalai dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum
melainkan hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan tingkat Pertama yang jelas-jelas melanggar hukum
dan kemudian dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Kasasi Mahkamah Agung sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat Kasasi tanpa sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta serta
bukti-bukti yang berkekuatan hukum yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat. Dengan  demikian
Majelis Hakim Kasasi telah terbukti khilaf dan melakukan kekeliruan

yang nyata;
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9. Bahwa karena pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat
Kasasi yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang
sangat fatal, dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Q

Kasasi haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Ti

Peninjauan Kembali;

10. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Putusan Tingkat

dan HAM RI atas nama pihak lain setelah Pemohon

' Kekayaan Intelektual yaitu www.dgip.go.id pada penelusuran
merek terdaftar Indonesia;
Bahwa dalam Daftar Umum Resmi Merek, tercatat bahwa merek-
merek SKS atas nama pihak — pihak lain sebagai berikut:
1. Bukti PPK -1:
Merek SKS atas nama Tie Lobieng Agenda: D00. 2004 017220
status didaftar untuk kelas 12 dengan IDM. 000 062 365.
2. Bukti PPK -2:
Merek SKS atas nama Erni Hutomo Agenda: D00. 2007 036635
dengan status didaftar untuk kelas 9 dengan IDM 000206650
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3. Bukti PPK - 3:
Merek Soto Kwali Solo / SKS atas nama Puguh Dwiyanto
Agenda: D99 2004 018340 dengan status didaftar untuk kelas 43
dengan IDM. 000 064 133. Q
4. Bukti PPK —4:
Merek SKS Super King Saw atas nama Henry Halim A

dengan IDM. 000 005 821.
5. Bukti PPK - 5:
Bukti PK -5 Merek SKS — BYREU atas naN
Setiong dengan status didaftar untuk kelas
215924,
6. Bukti PPK - 6:

Repfohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat seorang,
melainkan harus mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang
mempunyai/pemilik merek yang mencantumkan kata “SKS” tersebut;

14. Bahwa disamping itu juga ada pihak lain yang mengunakan merek

pada etiketnya dengan barang dalam kelas yang sama akan tetapi
juga terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual seperti: Merek Polo

1). Bukti PPK — 1:
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Merek Polo dan Lauren atas nama The Polo/Lauren Company
L.P, USA Agenda: RO0O 2003 003 258 dengan status didaftar
untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.103 658.

2). Bukti PPK — 2: Q
Merek Polo by Ralph Lauren atas nama The Polo/L
Company L.P, USA Agenda: RO0O 2003 003 260 deng
didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.105 026.

3). Bukti PPK - 3:

Agenda: RO0O 2006 001 364 dengan status dy

(Pakaian) IDM. 000.031 866.
4). Bukti PPK — 4:

Merek Santpolo atas nama

003 654 dengan status didamng

000.087 180.
5). Bukti PPK —5:

nJa: ROO 2006
kaian) IDM.

adi Darsono Age
Notuk kelas 25 XP

Bukti PPK — 8:
Merek The Dry Polo atas nama Walton International Limited
Agenda: D99 2005 005 308 dengan status didaftar untuk kelas 25
(Pakaian) IDM. 000.096 023.

9). Bukti PPK -9:
Merek Poloone atas nama Hendra Agenda: DOO 2006 016 558
dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.147
184.

10).Bukti PPK —10:
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Merek Poloair atas nama Futarjo Fujiana Agenda: D00 2003 021
818 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.026

512;
11.Bukti PPK —11:

Merek Polosun atas nama Tjan Siai Moi Agenda: RO0 200
341 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM,
170;

15. Bahwa disamping itu juga ada pihak lain yang mengunakan\merek

.069

Kekayaan Intelektual seperti: Merek Boss
1). Bukti PPK —1:

Merek BossBody Boss atas

Agenda: D00 2005 006 984 d

(Pakaian) IDM. 000.147 889.

2). Bukti PPK —2:

Merek Big Big Boss ats pa Hartafad)sga mulia Agenda: D0OO

2006 000 299

IDM. 000.0%

. Bukti PPK

RO status didaftar\unytuk kelas 25

dengan sta didaftar untuk kelas 25 (Pakaian)

Wirawardhana, SH.,MH selaku Kuasa Hukum Ishak Sumarno (Pemohon
Peninjauan Kembali) di Mabes Polri tertanggal 3 Oktober 2011 selaku
Pelapor terhadap perkara Pelanggaran Merk atas Merek S.K.S (Sarana
Kemas Sejati) dengan Terlapor Sdr. Thio Keng Peng Als Akeng dkk.

Bukti ini merupakan fakta tak terbantahkan dan menjelaskan
Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan ke pihak Kepolisian
tentang telah terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek atas

merek S.K.S (Sarana Kemas Sejati) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek;

Bahwa ternyata setelah Laporan Polisi tersebut kemudian Termohon
Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan tindakan-tindakan baru yaitu Q

mengajukan Gugatan Pembatalan Merek S.K.S (Sarana Kemas Sef

pelanggaran merek;
16.Bahwa bukfi

17%

Negeri Surabaya jo Putusan Kasasi tersebut dalam

Peninjauan Kembali ini haruslah di batalkan oleh Majelis
Kembali di Mahkamah Agung RI agar terjamin prinsip
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemohon Peninjauan
Kembali. Selanjutnya pula kami memohon agar Majelis Peninjauan Kembali
untuk memeriksa ulang seluruh berkas-berkas perkara termasuk dalil-dalil
Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohoan Kasasi/Tergugat yang didukung
dengan bukti-bukti nyata;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh
b karena setelah meneliti dengan saksama memori PK tanggal 27 Mei 2013
7
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berikut bukti baru yaitu PPK 1 s/d PPK 24 dan Kontra Memori PK tanggal 10
Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti dalam hal ini
Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat
untuk seluruhnya dan Putusan Judex Juris yang menolak permohonan kasasi Q

dari Pemohon Kasasi, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekelj

ahgkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan texséput di atas,

Mahkamah Agung berpendapat permohonad eriksaan penijauan kembali
yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kpmbgli: Ishak Sumarno tidak

beralasan, sehingga harus ditolal§

Pemohon Peninjauan uaka Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk memba am pemeriksaan peninjauan
kembali;

Mem[ Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek, Undang X8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undgrg-Undang ahun 1985 tentang Mahkamah Agung

MENGADILI

eRQJEK permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
bali: ISHAK SUMARNO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
pprkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Agung pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh H.

Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi
b Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai
7
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Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan
dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Para Pihak.

Anggota-anggota, Ketua,

Panitera PeRgdanti,

Biaya Peninjauan Kembali:
IL.Meteraio ...
2. RedakSieeinn.
3. Administrasi Peninjauan
Kembali.......ccccoiiieiiispagernes Rp 9.988.0

5 10.000.%

.
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