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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan bermasyarakat, terdapat kemungkinan terjadi benturan
kepentingan dari berbagai pihak karena adanya interaksi antara satu manusia
dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang diartikan secara
umum sebagai seperangkat norma untuk -mengatur hubungan antar warga
masyarakat terkait:dengan hak dan kewajibannya, ditujukan untuk menciptakan
keadilan, kepastian, ketertiban; dan kemanfaatan.'

Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat mengharuskan setiap perusahaan
mempunyai strategi khusus dalam .memasarkan produknya. Merek merupakan
salah satu faktor penting bagi kelancaran dan peningkatan barang atau jasa. Merek
memiliki nilai yang strategis-bagi produsen-maupun_konsumen. Bagi produsen,
merek berfungsi-untuk -membedakan produknya dengan produk perusahaan lain
yang sejenis, dan berguna untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran.?
Bagi konsumen, merek merupakan bagian penting dari suatu produk dan citra

produk yang berguna dalam menentukan keputusan pembelian. Masyarakat yang

! B.R. Rijkschroeff, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh F. Tengker,
cet. I, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hal. 116.

2 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006) hal. 77-78.



sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk
menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan
seperti karena sudah terpercaya produknya sehingga fungsi merek sebagai jaminan
kualitas semakin nyata.®

Mengingat pentingnya peranan merek dalam perdagangan barang atau jasa,
pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama
sejak Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang (“UU”) Merek pada
tahun 1885. Kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI
mengundangkan UU.Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan untuk menggantikan UU Merek Kolonial Belanda yang kemudian
direvisi kembali pada-tanggal 28 Agustus 1992 oleh Pemerintah RI dengan
mengesahkan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek
1961. Selanjutnya diubah lagi-dengan UU Nomor-14. tahun 1997 tentang Merek
dan selanjutnya pada tahun-2001, Pemerintah Indonesia-mengesahkan UU Nomor
15 tahun 2001 menggantikan UUyang lama.*

UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya
disebut sebagai “UUM”’) merupakan peraturan yang berlaku saat ini menggantikan

UU Nomor 15 tahun 2001. Berdasarkan UUM:®
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“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, Kkata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (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.”

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada
pihak lain untuk menggunakannya®.

Manusia dalam menjalankan hubungan hukum pada kehidupannya sehari-hari
dapat berjalan normal, nhamun dapat pula menimbulkan sengketa, yang berujung
pada kerugian diderita oleh salah satu pihak. Pada prakteknya penerapan hak atas
merek ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh UU
sehingga menimbulkan tindakan pelanggaran terhadap merek. Mengatasi hal
tersebut, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan
kepada seseorang yang-telah-terlebih-dahulu mendaftarkan mereknya (pemilik
merek) apabila-kemudian_hari_ditemukan-pihak-lain yang menggunakan merek
yang sama tanpa hak (tanpa meminta izin kepada pemilik merek).

Menanggapi hal tersebut, pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada

pihak tersebut baik gugatan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan/atau penghentian

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain
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gugatan perdata berupa ganti rugi, Pihak yang menggunakan merek yang sama
tanpa hak tersebut juga dapat terkena pidana berdasarkan Pasal 100 UUM, yang
berbunyi :

“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

“(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Salah satu kasus sengketa merek yang pernah terjadi yaitu kasus Mosaic Miro
dimana pada kasus ini Herman Nooijen (terdakwa) di tuduh melakukan tindak
pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada
pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan.  Berdasarkan- fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan bahwasanya  terdakwa diketahui memproduksi ubin
mosaic yang- dipasarkan—atau diekspor ke-Eropa. Dalam memproduksi ubin
tersebut, terdakwa menggunakan merek Mosaic Miro dimana merek tersebut
dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yaitu
Cahyoko. Yang membedakan dari kedua merek tersebut adalah antara kata Mosaic
dan Miro dibatasi dengan spasi Mosaic Miro milik terdakwa dan Mosaicmiro milik

Cahyoko. Fakta selanjutnya, diketahui terdakwa telah mendaftarkan merek Mosaic

Miro di Belanda pada tanggal 23 April 2003 dan telah mendapatkan sertifikat



merek untuk wilayah Uni Eropa pada tanggal 19 Juni 2006. Kemudian, terdakwa
juga pernah mencoba mendaftarkan merek Mosaic Miro di Indonesia pada tanggal
12 April 2005 namun di tolak pada tanggal 4 Agustus 2006 dikarenakan telah
terdaftar merek yang sama pada pokoknya yaitu merek Mosaicmiro yang
didaftarkan oleh Cahyoko pada tanggal 20 Oktober 2003 dan diterima dengan
sertifikat merek pada tanggal 2 Mei 2005.

Pada Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh
hakim yang mengadili karena dalam pertimbangan hakim, terdakwa tidak
menggunakan merek Mosaic Miro di Indonesia, melainkan terdakwa memproduksi
ubin tersebut lalu dikirim keluar negeri tanpa merek dan sesampainya di Belanda
baru diberikan merek Mosaic Miro pada kardus tersebut. Berdasarkan asas
teritorial, hukum merek Indonesia hanya dapat diterapkan di Indonesia sehingga,
perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena
barang tersebut dijual ke luar negeri bukan di Indonesia-

Merasa tidak puas terhadap-putusan tersebut, perkara ini dilanjutkan ke tingkat
Kasasi. Mahkamah Agung membatalkan-putusan Pengadilan Negeri Bandung
sehubungan dengan kasus persamaan merek pada pokoknya. Mahkamah Agung
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada
pokoknya dengan milik pihak lain (Cahyoko). Mahkamah Agung menimbang
bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan

UU Nomor 15 tahun 2001 tidak mempermasalahkan apakah hasil produksi merek



yang dipalsukan itu dijual di dalam atau di luar negeri, bahwa yang lebih penting
dari perbuatan dan kesalahan terdakwa adalah terdakwa telah memproduksi merek
Mosaic Miro di daerah Bandung Jawa Barat. Sehingga, perbuatan terdakwa yang
memproduksi ubin merek Mosaic Miro tersebut beritikad tidak baik.

Terhadap putusan tersebut Terdakwa melakukan permohonan peninjauan
kembali agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau
kembali. Alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa
adalah ditemukannya novum berupa sertifikat Merek Nomor IDM0000461241
untuk merek dagang Mosaic Miro atas nama. terdakwa tertanggal 19 Desember
2008. Sejak perkara a quo masih diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat pertama,
terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Mosaic Miro (dengan
spasi) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang mana kemudian
permohonan tersebut di kabulkan pada tanggal 4 maret 2015. Namun, terdakwa
baru mengetahui perihal keberhasilan permohonan pendaftaran merek Mosaic Miro
tersebut pada tanggal -8 November 2016 setelah diterimanya surat dari Kuasa
Hukum terdakwa.

Dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menimbang bahwa
alasan permohonan peninjauan kembali oleh terdakwa tidak termasuk dalam salah
satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat
(2) Huruf a, b, dan ¢ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”’) dan
juga sekalipun terdakwa telah mempunyai sertifikat merek, akan tetapi merek

tersebut sudah lebih dulu didaftarkan oleh Cahyoko sehingga perbuatan terdakwa



tersebut beritikad tidak baik. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung
memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali oleh terdakwa dan
menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap
berlaku.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis melihat adanya
penerapan hukum yang salah dalam putusan Judex Juris yang tidak sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkat
judul skripsi yaitu “TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN MEREK
BERDASARKAN ASAS TERITORIAL YANG BERLAKU DI INDONESIA
(Studi. Kasus Putusan Nomor 434/PID/B/2011/PN.BDG jo. Nomor 350
K/PID.SUS/2013 jo Nomor 75 PK/PID.SUS/2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang'telah dijabarkan diatas, maka disusunlah
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan-asas teritorial terhadap sengketa persamaan merek

pada pokoknya dalam putusan Nomor434/P1D/B/2011/PN.BDG jo. Nomor
350 K/PID.SUS/2013 jo Nomor 75 PK/PID.SUS/20177?

2. Bagaimana kualitas sertifikat merek nomor 1DMO0000461241 milik
Terdakwa sebagai novum dalam proses peninjauan kembali oleh
Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami kepemilikan atau hak merek
Indonesia hanya dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan asas teritorial.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami kualitas novum sebagai
alasan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam
putusan Nomor 75 PK/P1D.SUS/2017.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat ilmiah dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk
memperoleh kegunaan secara teoretis atau keilmuan. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan serta referensi
bagi perkembangan studi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual,
khususnya mengenai Hak Merek.

2. Manfaat Praktis
Hasil -penelitian—ini juga -diharapkan-—dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat umum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait upaya hukum
peninjauan kembali.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan

gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam



penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika
penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni :
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang
akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan
teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi tentang tinjauan
umum mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Asas Teritorial dan
upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan landasan konseptual memuat
mengenai pengertian-pengertian yang membatasi penelitian ini.
BAB IlIl : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini merupakan penjelasan dari-metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan makalah-ini-yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah,
metode pengumpulan-data, dan-metode-analisis data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara studi komparatif
(comparative study), yaitu mengenai penerapan asas teritorial dan kualitas

novum sebagai alasan permohonan peninjauan kembali.



BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa
kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab
sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran

terkait permasalahan yang ada.
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