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ABSTRAK

Pada era perdagangan global suatu produk usaha tidak terlepas dari hak kekayaan
intelektual, salah satunya adalah merek. Perlindungan hukum merek diberikan
negara dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjang dengan jangka
waktu yang sama dengan begitu pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut
tanpa izin pemilik merek selama merek tersebut dilindungi oleh negara.
Berdasarkan pada salah satu kasus yang terjadi mengenai keterlambatan pemilik
merek terdaftar melakukan perpanjangan dan terdapat pihak lain yang melakukan
permohonan pendaftaran merek yang serupa mengakibatkan pemilik merek
terdaftar tidak bisa melakukan perpanjangan merek. Berdasarkan latar belakang
tersebut memunculkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum
terhadap pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek di
Indonesia?; dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang hak merek
terdahulu ketika mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain dengan tidak beritikad
tidak baik?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data
penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik analisis berupa
deskriptif-kualitiatif. Dari hasil penelitian yang didapatkan menielaskan bahwa
perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan
tidak mendapat perlindungan lagi karena masa perlindungan yang diberikan hanya
berlaku selama 10 tahun dan apabila dilakukan perpanjang hak atas merek. Pemilik
merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek ketika ingin melakukan
perpanjangan ternyata terdapat pihak yang mendaftarkan merek yang sama,
sehingga menghalangi pemilik untuk melakukan perpanjangan dapat mengajukan
kebereratan kepada DJKI apabila masih dalam masa pengumuman, jika telah lewat
dari masa pengumuman tersebut pemilik merek terdaftar dapat mengajukan surat
yang disertai dengan kronologinya kepada DJKI yang nantinya bisa dijadikan
bahan pertimbangan substantif, dan apabila ingin melakukan upaya hukum gugatan
ke pengadilan pemilik merek perlu melakukan permohonan pendaftaran ulang atas
mereknya sebagai bentuk itikad baik untuk mendapatkan kedudukan hukum di
pengadilan.

Kata-kata kunci: merek, perlindungan hukum, pendaftaran hak merek
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, dalam menjalankan sebuah usaha di era
perdagangan global tidak akan terlepas dari hubungan dengan Hak Kekayaan
Intelektual (selanjutnya disebut dengan HaKi) dalam suatu produk usaha yang
dihasilkannya, karena hal tersebut merupakan bagian dari persaingan usaha
agar suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat beredar dan dikenal
dimasyarakat luas serta memiliki perlindungan hukum terhadap produknya.

HaKi dalam aspek ekonomi merupakan suatu objek untuk tukar-menukar
dalam memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Hal tersebut berdasarkan pada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang
mengkategorikan hak kekayaan intelektual merupakan bagian hukum benda.
Hukum kebendaan memiliki dua jenis, yaitu immateril dan materiil.! HaKi
disini termasuk kedalam hak atas benda yang diperoleh dari hasil berpikir otak
manusia yang hasilnya dapat berupa benda immateriil atau benda yang tidak
berwujud.’

HaKi didalamnya terdapat bagian-bagian yang membawahinya, salah

satunya adalah hak merek. Definisi merek itu sendiri berdasarkan Undang-

! Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)
(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 24.

2 Yoyon, Darusman, “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten
Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”, Jurnal Yustisia. Program
Studi Magister Hukum Universitas Pamulang, Vol. 5 No. 1 Januari — April 2016, hlm. 206.



Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
(selanjutnya akan disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) Pasal 1 angka 1
menyatakan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk
dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.”

Selain itu definisi merek menurut OK. Saidin adalah “Merek merupakan
tanda untuk dapat membedakan barang atau jasa yang serupa yang diproduksi
atau diperdagangkan oleh orang, perseorangan atau badan hukum, atau jasa
serupa yang diproduksi oleh orang lain, yang memiliki tanda pembeda dan
jaminan mutunya digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.> Definisi
lainnya menurut Harsono Adisumarto mendefinisikan merek sebagai tanda
pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang
atau jasa yang satu dengan yang lainnya.*

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa hak merek merupakan hak yang bersifat khusus bagi
pemilik merek tersebut. Oleh karena itu, negara dapat ikut serta dalam
memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar dapat membedakan

barang dan/atau jasa yang dihasilkan sama dengan pelaku usaha lain. Dalam

3 Saidin, H.OK, Op. Cit., hlm. 442.
4 Harsono, Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khusunya Hukum Paten dan Merek, (Jakarta,
Akademika Pressindo, 1990), him. 19.



hal ini negara dapat berperan dengan memberikan dukungan terkait dengan
aspek legalitas dan mekanisme dalam penegakan hukumnya, serta peraturan
yang mengatur terkait kebijakannya, seperti mengenai persyaratan
pendaftaran, perpanjangan, pembaruan, peralihan hak dan kewajiban
pemegang merek, dan mekanisme dalam penyelesaian masalah.’

Pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara, perlu
melakukan  pendaftaran permohonan hak merek terlebih dahulu untuk
mendapatkan hak khusus dan pengakuan terhadap merek usahanya yang akan
diberikan oleh negara kepada pelaku usaha dengan keuntungan bahwa jika
telah dilakukan permohonan pendaftaran merek, maka merek tersebut tidak
dapat digunakan dengan sembarangan oleh pihak lain jika tidak ada
persetujuan dari pemilik merek.® Pelaksanaan pendaftaran merek Indonesia
menganut sistem konstitutif atau first to file principle yang mana sistem ini
menerapkan siapa saja sebagai pendaftar pertama, maka pihak tersebutl yang
memiliki hak atas merek yang didaftarkannya.”

Selain itu, pelaku usaha juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari
negara dalam dua bentuk upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.?

Bentuk dari upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk

5 Devi Eka Verawati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Di Jawa Timur”, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5 No. 2, hlm. 123.

6 Zaenal Arifin, Muhammad Igbal., “Legal Protection of Registered Brands”, Jurnal lus
Constituendum, Vol. 5 No. 1 April 2020, hlm 49.

71 Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Made Aditya Pramana Putra., “Urgensi Pendaftaran
Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek”,
Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 2044.

8 Delfi Aurelia Kuasa, Erni, Hari Sutra Disemadi., “Urgensi Pendaftaran Merek Bagi
UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, Jurnal Yustiabel Vol.6 No.l April 2022,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuh, hlm. 11.



melindungi produknya adalah dengan melakukan pendaftaran merek di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dengan
tujuan untuk menghindari pemalsuan merek dan peniruan merek terhadap
produk usahanya, sedangkan bentuk upaya represif adalah upaya yang
dilakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat diajukan ke pengadilan
melalui gugatan perdata atau pidana.’

Ketika permohonan pendaftaran telah diterima oleh DJKI, maka masa
berlaku perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan yaitu
selama 10 tahun terhitung dari setelah penerimaan permohonan pendaftaran
merek.!? Apabila masa perlindungan hukumnya telah habis, maka pemegang
merek dapat melakukan perpanjangan dengan jangka waktu yang sama seperti
sebelumnya. Untuk mengajukan perpanjangan merek dapat diajukan dalam
jangka waktu pengajuan 6 bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu
perlindungan merek serta dikenai biaya dan dapat dilakukan perpanjang
dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek dengan
dikenai biaya dan denda.!

Namun ketentuan terkait dengan perpanjangan hak merek ini masih
menimbulkan permasalahan yang ada ketika pemegang merek yang telah
terdaftar dengan masa perlindungannya yang telah berakhir dan pemilik merek

tersebut terlambat untuk melakukan perpanjangan merek yang kemudian

® Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan
Hukumnya, (Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta,
2000) hlm 11.

19 Ibid, hlm 11.

! Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beritikad baik dengan mendaftarkan merek
yang serupa di DJKI.

Seperti halnya yang terjadi kepada PT Supreme Cable Manufacturing
Corporation Tbk (Sucaco) yang terlambat melakukan perpanjangan merek
yang menyebabkan merek “Supreme” miliknya tersebut didaftarkan oleh pihak
lain, yaitu Sudono yang mendaftarkan merek serupa di DJKI dan permohonan
pendaftaran tersebut dikabulkan oleh DJKI yang mengakibatkan mereknya
tersebut menjadi milik Sudono.!? Terjadi juga pada perusahaan The Cillington
Tool Company Limited yang mana dalam hal ini merek tersebut telah habis
jangka perlindungannya dan belum melakukan perpanjangan, dan tidak dapat
membuktikan surat izin perpanjangan atas mereknya sehingga dalam
perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus
HKI/2018 menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu, terjadi juga kepada PD. Alam Aneka Aroma yang mana pemilik
dari merek dagang kecap tersebut dalam pernyataannya bahwa beliau terlambat
melakukan perpanjangan atas mereknya 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo,
namun pada saat akan mengajukan perpanjangan ke DJKI, ternyata mereknya
tersebut tidak dapat diperpanjang karena sudah ada pihak lain yang
mendaftarkan merek yang serupa. Namun dalam norma yang mengatur

mengenai merek menjelaskan bahwa perpanjangan merek dapat dilakukan

Zhttps://www.hukumonline.com/berita/a/merek-supreme-kembali-ke-tangan-sucaco-
hol20315/?page=2, diakses terakhir pada 9 Oktober 2023, pada pukul 09.23 WIB.




meskipun telah lewat jatuh tempo dengan batas waktu 6 (enam) bulan kedua
setelah tanggal berakhirnya perlindungan merek sehingga seharusnya
permohonan yang diajukan oleh pihak lain tersebut tidak dapat diterima karena
apabila mengacu pada UU Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek yang
terlambat tersebut masih dilindungi mereknya oleh negara.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dalam hal ini bermaksud
untuk melakukan penelitian pada tugas akhir berbentuk skripsi ini mengenai
bagaimana perlindungan hukum dan penegakan hukum yang diberikan oleh
negara kepada pemegang merek terdaftar yang terlambat melakukan
perpanjangan-atas mereknya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis
mengangkat topik dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMILIK  MEREK  TERDAFTAR  YANG TERLAMBAT

MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam
penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai
berikut bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang

terlambat melakukan perpanjangan merek di Indonesia?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan
untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan oleh
pelaku usaha yang terlambat melakukan perpanjangan merek di Direktorat
Kekayaan Intelektual.
D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan karya orisinal penelti bukan merupakan
karya plagiasi dari karya tulis lainnya. Dalam proses penyusunan ini, penulis
melakukan penelusuran terhadap karya tulis peneliti-peneliti sebelumnya
khusus di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tidak ditemukan
penelitian dengan judul yang sama mengenai Perlindungan Hukum Bagi
Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek Di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun jika terdapat kesamaan pada objek
yang diteliti, yaitu berkaitan dengan perpanjangan hak merek. Dalam penelitian
ini penulis memiliki unsur pembeda dari penelitian terdahulu, yakni perbedaan

dari penelitian terdahulu akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Peneliti, Tahun Peneleti, Instansi
Unsur Pembeda
dan Judul Penelitian

Asma Karim, “Legal Standing Pemegang | Peneliti dalam tulisan ini mengkaji
Hak Merek Terdaftar Yang Belum terkait dengan Putusan Mahkamah

Dimohonkan Perpanjangan”, Fakultas Agung  Nomor  139K/Pdt.Sus




Hukum Universitas Widya Mataram

Yogyakarta.

HKI/2018 terkait dengan Legal
standing dari pemilik merek yang
belum melakukan perpanjangan
merek dengan  tujuan  untuk
memberikan pandangan kedepannya
dengan harapakan akan melahirkan
putusan-putusan yang memberikan

rasa keadilan bagi masyarakat.

Ivan Rajiv Yanantoro, “Perlindungan
Hukum Bagi Pemilik Merek Yang
Terlambat Mendaftarkan Ulang
Mereknya”, Fakultas Hukum Universitas

Atmajaya Yogyakarta.

Dalam penelitian tersebut
membahas mengenai perlindungan
hukum bagi pemilik merek yang
terlambat melakukan perpanjangan
merek dan bagaimana penyelesaian
hukum apabila terjadi sengketa

dengan metodologi penelitian secara

normatif.

Dita Veronika, Hendro Saptono, Paramita
Prananingtyas, “Perlindungan Hukum
Bagi Pemegang Hak Merek Atas
Perpanjangan Hak Merek Yang
Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak

Beritikad Baik” (Studi Putusan

Perbedaan dalam kepenulisan ini
membahas mengenai perlindungan
hukum bagi pemegang merek atas
perpanjangan hak merek yang
dilakukan oleh pihak yang tidak

beritikad tidak baik dan mengkaji




Pengadilan Niaga Nomor

01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg),

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

putusan Pengadilan Niaga Nomor

01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg

terkait apakah  hukum telah

memberikan perlindungan kepada

pemegang merek yang bersengkata.

Yoghi Arief Susanto, “Perlindungan
Hukum Hak Atas Merek Dalam
Perspektif Maslahah Al Mursalah”,
Aktualita Jurnal Hukum, Pascasarjana

Universitas Islam Bandung.

Dalam penulisan karya tulis tersebut
meneliti terkait dengan kedudukan
merek yang belum  terdaftar dan
jangka waktu hak merek yang
dari islam

ditinjau perspektif

Maslahah Al Mursalah.

Meli Hertati Gultom,”Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Hak Merek
Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”,

Jurnal Warta Edisi:56.

Penelitian tersebut dalam isinya

membahas  mengenai  tentang
perlindungan hukum yang didapat
oleh pemegang merek dan upaya
hukum yang dapat dilakukan ketika
terjadi pelanggaran hak atas merek,
dalam

serta kendala yang ~ada

pelaksanaan hukum merek.




E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Merek
Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual berupa sebuah

tanda dengan tujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain

dalam hal tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau

campuran dari unsur-unsur yang disebutkan tadi untuk digunakan dalam

kegiatan komersial baik dalam bentuk barang atau jasa.'* Sedangkan,

berdasarkan pada Perjanjian TRIP’s Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang
mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat
membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-
kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan
kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna-warna tersebut
dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal ini suatu tanda tidak dapat
membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara
anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda tersebut
melalui penggunaannya sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara
anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut
harus dapat dikenali secara penglihatan sebagai syarat bagi pendaftaran

merek”.

13 Aris Prio Agus Santoso, dkk. Hukum Atas Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta, Pustaka
Baru Press, 2021), him.49.
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Maka berdasarkan pada penjelasan diatas apabila dilihat dari Pasal 1
angka 1 UU Merek, merek merupakan sebuah tanda dengan unsur-unsur
yang memiliki daya pembeda, diantaranya:

a. Gambar

Gambar adalah perpanduan dari sebuah garis, titik, bidang dan
warna atau gambar merupakan representasi dari suatu objek
dengan menggunakan teknik yang dihasilkan oleh tangan
seseorang dengan media alat bantu berupa alat tulis maupun
dengan alat elektronik berupa lukisan mahkluk hidup, gedung,
orang, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai alat
komersial.!#

b. Nama

Nama digunakan sebagai merek meliputi segala bentuk jenis,
berupa nama tempat, benda budaya, barang ekonomi, benda
hidup atau benda mati, nama perorangan, kelompok, dan badan
hukum. '

c. Kata

Penggunaan kata dalam merek perlu memperhatikan beberapa
hal terkait dengan adanya pembeda, susunan kata yang

sederhana, susunan huruf yang merupakan sebuah perkataan,

14 https://idmanajemen.com/definisi-gambar/, diakases terakhir pada tanggal 12 November
2023, pada pukul 21.43 WIB.

15 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996),
hlm.185.

11



dan kata-kata yang mengandung jenis suatu barang atau jasa
tidak bisa digunakan sebagai merek.!¢ Dalam penggunaan kata
meliputi beberapa bentuk perkataan, yaitu perkataan asing,
nasional, dan daerah, perkataan berupa kata sifat, kerja, dan kata
benda, atau boleh menggunakan kata istilah dalam bidang
tertentu, misalnya dalam bidang agama, hukum, politik, budaya,
dan lain sebagainya.!”
d. Huruf-huruf
Kumpulan huruf yang disusun dapat menjadi sebuah merek,
dengan susunan huruf menjadi sebuah abjad, dan dapat juga
tidak berdasarkan pada susunan abjad. Namun dalam praktek
dan pada umumnya terdiri dari susunan huruf yang merupakan
suatu singkatan dari sebuah perkataan yang didalamnya
berisikan masing-masing huruf. Misalnya H&M yang
merupakan sebuah singkatan dari Hennis & Mauritz. Hal
tersebut tidaklah harus sebuah singkatan, yang terpentinga dapat
memberikan sebuah identitas pembeda bagi suatu produk.'®
e. Angka-angka

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis
bahwa angka-angka dapat menjadi sebuah tanda merek sebuah

barang atau jasa, namun hal tersebut tidak dapat hanya untuk

16 Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, him.10.

17 Yahya Harahap, Op.Cit. hlm 185-206.

18 Yahya Harahap, Op.Ci. hlm 206.
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satu angka saja, setidaknya terdapat dua angka atau lebih angka.
Contohnya 77 yang merupakan merek dari Es Teler 77."
Susunan warna

Merek  dengan  susunan warna didalamnya  perlu
dikombinasikan dengan unsur-unsur yang lainnya karena jika
hanya memakai susunan warna saja dapat dikatakan kurang
memiliki daya pembeda. Contohnya seperti Yonex, yang terdisi
dari susunan warna biru dan hijau sebagai dasarnya dan warna
putih dengan bertuliskan Yonex. Hal tersebut lebih berpotensi
memiliki daya pembeda dibandingkan hanya dengan susunan

warna saja.””

Selain itu, terdapat beberapa pandangan lain mengenai definisi merek,

diantaranya terdapat pandangan dari:

a.

Aaker, berpedapat mengenai definisi dari merek bahwa merek
atau brand adalah sebuah nama atau simbol yang bersifat
sebagai pembeda dengan tujuan untuk mempermudah
mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau
kelompok penjual tertentu sehingga dapat membedakan dari
produk yang dihasilkan oleh pesaing.?!

Wheeler, mengatakan bahwa merek merupakan inti dari

penjualan dan kegiatan pemasaran, dan dapat menghasilkan

19 Yahya Harahap, Op.Cit. hlm 217.
20'Yahya Harahap, Op.Cit. him 220.
2 David A. Aaker, Manajemen Ekuitas Merek, Mitra Utama, Jakarta, 2020, hlm. 9.
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peningkatan kesadaran dan loyalitas apabila dikelola dengan
benar.??

c. Tirtaamidijaya, mengatakan bahwa merek pabrik atau merek
perniagaan merupakan suatu tanda yang dicantumkan di atas
suatu barang atau di atas bungkusnya untuk membedakan
barang tersebut dengan barang sejenis lainnya.??

d. Ridwan Khairandy yang dalam bukunya menyitir dari Insan
Budi Maulana, mengatakan bahwa merek dianggap roh bagi
suatu produk barang atau jasa yang merupakan tanda pengenal
dan tanda tersebut akan dapat menggambarkan jaminan
kepribadian dan reputasi dari suatu barang dan jasa hasil
usahanya saat diperdagangkan.?*

2. Jenis Merek
Sebagaimana dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1
menyebutkan bahwa merek terdapat 3 (tiga) jenis, yakni:
a. Merek Dagang
Definisi dari merek dagang menurut Pasal 1 angka 2 UU Merek
dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “merek dagang
adalah merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

Zhttps://www kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/,diakses terakhir pada
tanggal 11 Oktober 2023, pada pukul 13..04 WIB.

2 Tirtaamidijaya, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta,
2004, hlm. 343.

24 Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta,
2013, him. 440.
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bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang sejenis lainnya”.

Merek Jasa

Pasal 1 angka 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan
“merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa
sejenis lainnya”.

Merek Kolektif

Merek kolektif berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Merek dan
Indikasi Geografis menjelaskan bahwa “merek kolektif adalah
merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu
barang atau jasa serta pengawasannya yang akan
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara
bersama-sama untuk membedakn dengan barang dan/atau jasa

sejenis lainnya”.

Sedangkan, menurut buku Yahya Harahap merek dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga),” yaitu merek biasa yang dalam pandangan masyarakat

merek tersebut memiliki kualitas yang rendah tidak memiliki suatu reputasi

yang baik di masyarakat. Merek terkenal adalah merek yang memiliki

reputasi yang baik atau terkenal dikalangan masyarakat, sehingga bentuk

25 Yahya Harahap, Op.Cit. him 80.
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prodak yang dihasilkan dibawah naungan nama merek terkenal tersebut
memiliki daya pengikat tersendiri bagi para konsumen.

Sedangkan merek termahsyur merupakan merek yang memiliki
reputasi yang lebih tinggi dari merek terkenal. Hal tersebut karena nama
besar dari suatu merek dan merek tersebut sangat terkenal serta diakui
dibeberapa = negara, schingga jika merek tersebut tidak terdaftar
kemasyhuran dari merek tersebut dapat melindungi merek dari pihak yang
tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut.?

3. Sistem Perlindungan Merek

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law
menggunakan sistem konstitutif atau first to file untuk memberikan hak atas
merek kepada seseorang yang mana hak atas merek dapat diperoleh oleh
seseorang apabila telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu terhadap
merek yang akan digunakan atau dengan kata lain barang siapa yang
pertama melakukan pendaftaran terhadap suatu merek maka dialah yang
berhak atas merek yang telah didaftarkan dan memperoleh pelindungan dari
negara.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh
pemerintah kepada pemilik merek untuk digunakan sendiri atau

memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.?” Maka, hak

26https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--
dan-merek-termasyhur-1t5563c92 1eed 12/, diakses terakhir pada tanggal 20 November 2023, pada
pukul 01.48 WIB.

¥ Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, PT. Alumni, Bandung,
2013, hlm. 131.

16



atas merek tidak akan timbul apabila tidak dilakukan pendaftaran karena
dengan melakukan pendaftaran seseorang dapat membuktikan bahwa dialah
pemegang dari suatu merek karena pemegang tersebut memiliki sertifikat
merek yang telah diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar.?®

Hak eksklusif yang diberikan mulai berlaku pada saat tanggal
penerimaan dengan jangka waktu pelindungan selama 10 (sepuluh) tahun
dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama sebagaimana
dalam UU Merek. Permohonan perpanjangan terhadap merek terdaftar
dapat dilakukan oleh pemilik atau diwakilkan oleh kuasanya dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa pelindungan merek dan
masih dapat mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 6
(enam) bulan setelah masa pelindungan merek terdaftar dengan dikenai
biaya dan denda.
Definisi Operasional
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum
kepada seseorang yang merupakan suatu kepentingan yang telah ada
pengakuan terhadapnya. Kepentingan tersebut merupakan sasaran dari hak

yang dilindungi oleh hukum.?

ayat (1)

28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 25

2 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), him. 54.
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2. Perpanjangan Jangka Waktu Hak
Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak
yang dimiliki oleh seseorang tanpa mengubah syarat-syarat dalam
pemberian hak tersebut.>°
3. Prinsip First to File
Prinsip first to file merupakan sebuah sistem perlindungan berdasarkan
sistem konstitutif, yang mana ketika pihak pertama melakukan permohonan
pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak
tersebut yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut
dan tidak-ada pihak lain yang dapat mengganggu tanpa seizin dari pemilik
merek.?!
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum berupa asas-
asas atau doktrin dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini penulis lebih
menitik beratkan pada putusan-putusan pengadilan dan literatur seperti
buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk menentukan fakta

yang relevan.

30" https://www.kamus-hukum.com/definisi/16008/Perpanjangan, diakses terakhir pada
tanggal 12 Oktober 2023, pada pukul 19.17 WIB.

31https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-merek-ifirst-to-
file-i-dan-ifirst-to-use-i-1t632997537ca5d/, diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2023, pada
pukul 14.29 WIB.
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2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-

bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Merek, Putusan Nomor 05/ Pdt.Sus-Merek /2017/
PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018,
dan Putusan Nomor 860K/PDT.SUS/2008.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai
keterkaitan dengan bahan hukum primer yang berisikan sebuah
penjelasan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder, yaitu
menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal dan
wawancara yang dapat mendukung penelitian ini.

Bahan hukum Tersier, bahan hukum pendukung yang
memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer
dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
ensiklopedia, dan kamus hukum yang berkaitan dengan obyek

penelitian ini.
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3. Teknik Pengumpulkan Data Penelitian

a.

Teknik pengumpulan studi dokumen dalam penulisan ini merupakan
teknik pengumpulan dokumen hukum dengan cara mengumpulkan
dokumen yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini, yaitu
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan
Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor
139K/Pdr.Sus-HK1/2018, dan Putusan Nomor 860K/Pdt.Sus/2008.

Teknik pengumpulan studi pustaka dalam penulisan ini dengan
mengkaji yakni mengkaji buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian
hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang
dibawakan. Dilakukan di beberapa tempat seperti di Perpustakaan
Universitas Islam Indonesia, Ruang Referansi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, dan penelusuran dengan bantuan

internet terkait dengan hal yang akan diteliti dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan cara meneliti undang-undang yang berlaku yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan kasus

dilakukan dengan meneliti lebih lanjut permasalahan hukum yang

menyangkut dengan permasalahan yang diteliti baik yang telah menjadi

putusan ataupun tidak.
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5. Analisa Data Penelitian

Analisis data penelitian adalah kegiatan menggolongkan, menarasikan
atau menafsirkan bahan hukum yang ditemukan oleh penulis. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode analisis penelitian kualitatif
dengan mendeskripsikan hasil penelitian dengan apa adanya. Dengan
begitu, penggunaan analisis data kualitatif akan didapatkan dengan
pengklasifikasian data, editing, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk
narasi, serta pengambilan kesimpulan oleh penulis.

H. Kerangka Skripsi

BAB I adalah berupa pendahuluan yang didalamnya berisikan mengenai
gambaran singkat tentang isi skipsi ini yang terdari Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, dan Kerangka Skripsi. Hal
tersebut berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang
Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek di Indonesia.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya penulis akan
menuliskan beberapa panduan yang menjadikan tumpuan dalam pengerjaan
skripsi ini mengenai Tinjauan Umum, Prinsip dan Kajian yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan berfokus pada
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan

Perpanjangan Merek di Indonesia.
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BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dari kepenulisan ini yang
dalam BAB ini akan menguraikan dan membahas yang berisikan hasil
penelitian, dan penyelesaian dari rumusan masalah mengenai Perlindungan
Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek
di Indonesia.

BAB IV merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari
hasil pembahasan pada BAB III dan penulis juga akan memberikan beberapa

saran dalam BAB ini.
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