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Abstrak

Gugatan Pembatalan merek diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 20
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap Pemilik Merek terdaftar. Jenis penelitian
yang digunakanpenulis adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan studi terhadap
putusan-putusan Mahkamah Agung RI serta Putusan Pengadilan Niaga yang memutus
perkara Merek. Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulisa adalah Metode
Pendekatan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 19 tahun 1992
tentang Merek, Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang No. 15
tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Kesimpulan penelitian ini adalah meskipun Direktorat Merek tidak
diwajibkan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan Pembatalan Merek di
Pengadilan Niaga dalam Undang-undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, hal ini mengakibatkan putusan Tidak Diterima atau NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard) karena dianggap kurang pihak. Bahwa menurut Penulis putusan
NO oleh Pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan, meskipun pihak Penggugat tetap
dapat mengajukan kembali gugatan di Pengadilan, namun penyertaan Direktorat Merek
sebagai Pihak dalam perkara gugatan pembatalan merek tidak ada kewajiban dan Direktorat
Merek tetap dapat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal Direktorat Merek tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa merek telah
banyak dimuat dalam berbagai putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI.

Kata Kunci : Gugatan Pembatalan Merek, Putusan Tidak Diterima atau NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard), Gugatan Kurang Pihak.

Abstract

Trademark Cancellation Lawsuit is regulated in the provisions of Article 76 Law No. 20 of
2016 concerning Marks and Geographical Indications, where interested parties can file a
lawsuit to the Commercial Court against the owner of trademark registration. The type of
research used by the author is normative juridical research and uses a study of the decisions
of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the decisions of the Commercial Court
that decided cases on trademarks. The approach method used by the author is the statutory
approach method, in this case, is Law no. 19 of 1992 concerning Trademarks, Law no. 14 of
1997 concerning Trademarks, Law no. 15 of 2001 concerning Trademarks and Law no. 20 of
2016 concerning Marks and Geographical Indications. The conclusion of this study is that
although the Directorate of Marks is not required to be included as a party in the Trademark
Cancellation Lawsuit at the Commercial Court in Trademark Law No. 20 of 2016 concerning
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Marks and Geographical Indications, this resulted in a decision Not Accepted or NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard) because it was considered to be a lack of parties. Whereas according
to the Author the NO decision by the Court does not reflect a sense of justice, even though the
Plaintiff can still re-submit a lawsuit in Court, however, the inclusion of the Directorate of
Mark as a Party in the case of trademark cancellation lawsuit has no obligation and the
Directorate of Marks can still carry out Court decisions that have permanent legal force . In
the event that the Directorate of Marks is not involved as a party to the trademark dispute, it
has been widely stated in various court decisions and the Supreme Court of the Republic of

Indonesia.
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I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam sengketa  Gugatan
Pembatalan Merek YUNTENG dalam perkara
Nomor: 34/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN-Jkt.Pst
di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana
Penggugat adalah ZHONGSHAN YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD
yang berasal dari China, bermaksud mengajukan
Gugatan Pembatalan merek YUNTENG yang
terdaftar dengan Nomor IDM000718905 kelas 9
atas nama Johan yang berdomisili di Jakarta Utara
sebagai Tergugat.

ZHONGSHAN YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD
sebagai Penggugat memiliki bukti-bukti sebagai
pendaftar pertama dan memiliki pendaftaran
merek YUNTENG kelas 9 di China sejak tahun
2009 dan beberapa pendaftaran merek di berbagai
negara di Dunia. kata YUNTENG bukan kata
umum yang ada dalam bahasa kamus apapun dan
kata tersebut digunakan sebagai nama badan
hukum  Penggugat yaitu ZHONGSHAN
YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CO., LTD, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal
21 ayat 3 huruf (a) Undang-undang No. 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, nama
merek yang sekaligus digunakan sebagai nama
badan hukum harus mendapat perlindugan
hukum.

Bahwa produk YUNTENG milik
Penggugat telah diproduksi dan dipasarkan baik
secara konvensional ataupun secara online
diberbagai negara termasuk di Indonesia, adapun
jika dilakukan pencarian di mesin pencari google
produk-produk tongkat selfie atau yang disebut
dengan “tongkat narsis” atau “tongsis” dengan
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Ontvankelijke Verklaard), Less Party Lawsuit.

Not Accepted Decision or NO (Niet

merek YUNTENG adalah produk yang berasal
dari ZHONGSHAN YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.

Bahwa Penggugat merasa keberatan
dengan adanya pendaftaran merek YUNTENG
Daftar No. IDM000718905 kelas 9 atas nama
Johan, karena produk barang yang didaftarkan
oleh Johan tersebut adalah sejenis dan pendaftaran
merek YUNTENG tersebut adalah meniru merek
YUNTENG milik ZHONGSHAN YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.
Oleh karena itu Gugatan Pembatalan Merek
diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dalam perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN-Jkt.Pst memerikan amar
putusan bahwa Gugatan tidak dapat diterima atau
NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena kurang
pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merek adalah tanda yang dapat
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, 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.

Bahwa dalam hal penggunaannya merek
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Merek Dagang dan
Merek Jasa, adapun yang dimaksud dengan Merek
Dagang adalah Merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang sejenis




lainnya.?

Sedangkan merek Merek Jasa adalah
adalah Merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.’

Bahwa dalam dunia usaha pasti tidak
terlepas dari produk barang maupun jasa, maka
dalam hal ini sebuah merek memiliki peranan
penting yaitu sebagai tanda pengenal untuk
membedakan produk yang satu dengan produk
yang lain, sebagai alat untuk promosi suatu
produk, serta merek juga memiliki fungsi untuk
menunjukan kualitas produk dan asal produk
tersebut sehingga dengan adanya nama merek
suatu produk, konsumen akan dengan mudah bisa
membedakan produk satu dengan produk lainnya.

Dalam era perdagangan bebas sekarang
ini, merek merupakan suatu basis dalam
perdagangan modern. Dikatan basis, karena merek
dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan
modern yang dapat digunakan sebagai goodwill,
lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus
segala jenis pasar, dan diperdagangan dengan
jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.
Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan
konsumen membedakan produk yang akan dibeli
oleh konsumen dengan produk lain sehubungan
dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan,
maupun atribut lain yang melekat pada merek.*

Bahwa untuk mendapatkan perlindungan
hukum, maka merek harus diajukan permohonan
di Direktorat Merek dengan menentukan
klasifikasi barang atau jasa yang dipilih dan
dengan membayara biaya PNBP kepada negara.
Sejak tahun 17 Agustus 2019, Direktora Jenderal
Kekayaan Intelektual sudah membuat terobosan
dengan menyediakan platform layanan pengajuan
permohonan merek secara online yang dapat
diakses  secara  langsung di = website
www.dgip.go.id, sehingga dengan adanya
permohonan ini seluruh masyarakat dapat
mengajukan secara online tidak perlu mengajukan
secara manual ke Kantor Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual.

Bahwa merek yang telah melewati proses
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permohona sampai dengan terdaftar maka akan
diberikan sertifikat pendaftaran, dimana pemilik
sertifikat merek ini diberikan hak oleh negara yang
disebut Hak atas Merek yaitu 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.®

Bahwa dalam proses permohonan
pendaftaran suatu merek, ada tahapan proses yang
dinamakan tahap publikasi/pengumuman selama
2 (dua) bulan menurut Undang-undang No. 20
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
dimana dalam tahap publikasi ini setiap
permohonan merek yang telah melewati masa
tahap formalitas dan dinyatakan lengkap maka
Direktorat Merek akan melakukan publikasi atau
pengumuman permohonan merek-merek tersebut
didalam website www.dgip.go.id yang dapat
diakses oleh siapapun, dalam tahap pengumuman
ini pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan
Pasal 20 dan atau Pasal 21 dapat mengajukan
keberatan dapat mengajukan keberatan atau
oposisi dengan disertai bukti-bukti terhadap
permohonan merek tersebut.

Bahwa terkait dengan keberatan / oposisi
yang diajukan tersebut akan disampaikan oleh
Direktorat Merek kepada Pemohon merek dan
upaya hukum yang dapat dilakukan adalah
mengajukan sanggahan atas keberatan. Surat
Keberatan dan Sanggahan yang disampaikan
kepada Direktorat Merek akan dijadikan
tambahan dokumen oleh pemeriksa merek dalam
hal pemeriksaan substantive  permohonan
pendaftaran merek tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang
besifat normatif atau jenis penelitian
doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan
pada penelitian kepustakaan (Library
Research). Penelitian kepustakaan Library
Research) adalah penelitian yang dilakukan
dengan mengumpulkan data dari  bahan
kepustakaan yang berhubungan dengan

Merek, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001,
him. 2.
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permasalahan yang diteliti. Sumber data
terbagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh penulis secara langsung (dari
tangan pertama), sementara data sekunder
adalah data yang diperoleh penulis dari
sumber yang sudah ada. Sumber data primer
juga dapat berupa data yang diperoleh dari
Putusan Hakim, catatan resmi yang
dikeluarkan oleh pengadilan Sumber data
primer juga dapat berupa data yang diperoleh
dari Putusan Hakim, Sedangkan sumber data
sekunder dapat berupa sumber hukum baik
berupa putusan maupun buku teks yang berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum
dan pandangan-pandangan klasik para
sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
“Studi ~ kepustakaan  adalah teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-
literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan
yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan”.®

Dimana pendekatan  conseptual
approach dengan melakukan pendekatan
integrasi keilmuan antara perspektif ilmu
hukum dengan teorihukum digunakan dalam
mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan
konseptual  beranjak  dari pandangan-
pandangan dan  doktrin-doktrin  yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari  pandangan-pandangan  dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide
yang melahirkan  pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum vyang relevan dengan isu yang
dihadapi.’

Bahwa ada perbedaan yang mendasar
dalam hal tahapan publikasi / pengumuman
permohonan merek, dimana jika berdasarkan
ketentuan Undang-undang No. 15 tahun 2001
tentang Merek, tahap publikasi akan dilakukan
dilakukan selama 3 (tiga) bulan setelah tahap
proses pemeriksaan substantive dan apabila ada
pihak yang mengajukan keberatan/oposisi maka
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akan dilakukan pemeriksaan substantive untuk
kedua kalinya, namun berdasarkan ketentuan
Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis, seluruh permohonan
merek akan dipublikasi lebih awal dan apabila ada
keberatan/oposisi dan sanggahan maka akan
sekaligus  diperiksa  dalam  pemeriksaan
substantive, sehingga dengan hal ini akan lebih
menyederhanakan proses dan tahapan dalam
permohonan pendaftaran merek.

Bahwa meskipun dalam hal tahapan
proses permohonan pendaftaran merek sudah ada
proses publikasi untuk mengetahui dan
memberikan  ruang kepada pihak  yang
mengajukan keberatan terhadap permohonan
merek dan dalam hal pemberikan sertifikat
pendaftaran merek sudah melewati proses
pemeriksaan substantive untuk menentukan
apakah merek tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-
undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, namun dalam hal kepemilikan
merek terdaftar atau Hak atas Merek yang dimiliki
adalah bukanlah keputusan pendaftaran final yang
tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, namun
berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang
No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis memuat ketentuan bahwa suatu merek
terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan oleh
pihak lain yang berkepentingan dengan alasan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan /
atau Pasal 21 ke Pengadilan Niaga. Adapun yang
dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan”
antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa,
yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan
majelis/lembaga keagamaan.®

Bahwa gugatan pembatalan terhadap
merek terdaftar ke Pengadilan Niaga juga dapat
diajukan oleh Pemilik Merek yang tidak terdaftar
setelah mengajukan permohonan merek ke
Direktorat Merek. Yang dimaksud dengan
“pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain
pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak
terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi
Mereknya tidak terdaftar. ®

Gugatan Pembatalan diajukan kepada

Geografis.
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tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.




Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek
terdaftar.!’ Bahwa jelas dalam ketentuan Pasal 76
ayat 3 Undang-undang No. 20 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, Gugatan Pembatalan Merek
diajukan kepada Pengadilan Niaga kepada
Pemilik Merek terdaftar, dalam ketentuan Pasal
tersebut tidak ada keharusan menyertakan
Direktorat Merek sebagai salah satu Pihak dalam
perkara Gugatan Merek.

Bahwa  ketentuan  terkait dengan
penyertaan Direktorat Merek sebagai Pihak dalam
Gugatan Pembatalan Merek hanya diatur dalam
Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang
Merek, Undang-undang No. 14 tahun 1997
tentang Merek, sedangkan dalam Undang-
undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan
Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang
No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis  tidak  secara  eksplisit  untuk
menyertakan Direktorat Merek harus disertakan
sebagai Pihak dalam perkara Gugatan Pembatalan
Merek di Pengadilan Niaga.

Ketentuan Pasal 56 ayat 4 Undang-
Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
yang secara jelas menyebutkan Direktorat
Merek harus disertakan sebagai Pihak dalam
Gugatan pembatalan merek yaitu Gugatan
pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan
Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri.
Ketentuan ini sama halnya dengan ketentuan yang
temaktub dalam Pasal 56 ayat 4 dalam Undang-
undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan
Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek

V. HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

Dalam perkara Gugatan Pembatalan
Merek Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN-
Jkt.Pst, Tergugat (Johan) tidak pernah menghadiri
persidangan dari awal sampai dengan akhir proses
persidangan meskipun telah dipanggil secara
patut, dan ZHONGSHAN  YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD
yang bertindak sebagai Penggugat sudah
mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil
gugatan Penggugat.

Bahwa dalam pertimbangan hukum
majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor:
34/Pdt.Sus-HK1/Merek/2021/PN-Jkt.Pst,

DAN

memberikan pertimbangan hukum diantaranya:
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari
keseluruhan petitum tersebut diatas maka yang
menjadi petitum pokok gugatan adalah petitum
Nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
“Menyatakan batal merek Tergugat
“YUNTENG " Dafiar No. IDM000718905 kelas 9
dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan segala
akibat hukumnya”, dan selanjutnya pada petitum
Nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
“Memerintahkan  Direktorat ~ Merek — untuk
mencatat pembatalan dan mencoret merek
TERGUGAT  “YUNTENG”  Daftar  No.
IDM000718905 dari Dafiar Umum Merek
Direktorat Merek, sehingga dengan demikian
apabila  setelah dilakukan pembuktian dan
pertimbangan lebih lanjut ternyata gugatan
Penggugat dapat  dikabulkan maka proses
akhirnya adalah sebagaimana dimohonkan oleh
Penggugat dalam petitum Nomor 8 (delapan)
tersebut yaitu “Memerintahkan Memerintahkan
Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan
mencoret merek TERGUGAT “YUNTENG”
Dafiar No. IDM000718905 dari Daftar Umum
Merek Direktorat Merek*, akan tetapi dalam
gugatan a quo ternyata pihak Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Cq. Direktorat Merek tidak pernah
ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut
Tergugat yang harus tunduk dan melaksanakan
putusan pembatalan merek ini dan oleh karena
ternyata pihak Direktorat Merek tidak pernah
ditarik atau didudukkan sebagai pihak, maka
dengan demikian gugatan Penggugat menjadi
kekurangan pihak sehingga terdapat cukup alasan
menurut  hukum untuk menyatakan bahwa
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet on
van kelijk verklaard)*'; Menimbang, bahwa oleh
karena ternyata gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima ( Niet On van kelijk
verklaard) —maka terhadap segala upaya
pembuktian yang telah dilakukan oleh pihak
Penggugat melalui alat bukti surat tidak perlu
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dipertimbangkan lebih lanjut.*?

Dalam amat putusan majelis hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan
bahwa Gugatan Tidak dapat diterima atau NO
(Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kurang
pihak.

Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat Nomor: 34/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN-Jkt.Pst., ZHONGSHAN
YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CO., LTD., mengajukan permohonan Kasasi ke
Mahkamah Agung RI karena menggangap bahwa
putusan Judex Factie di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat tidak tepat terkait dengan pertimbangan
hukumnya yang mengharuskan Direktorat Merek
harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara
Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga.

Bahwa Undang-undang Merek saat ini
yaitu UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis tidak satupun ketentuan Pasal
yang mengharuskan Direktorat Merek disertakan
sebagai pihak dalam perkara gugatan pembatalan
merek.  Direktorat Merek tetap  dapat
melaksanakan putusan gugatan pembatalan merek
setelah mendapatkan mendapatkan salinan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum  tetap.  Pelaksanaan  pembatalan
berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah
Menteri menerima salinan resmi putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
diumumkan dalam Berita Resmi Merek.'®

Bahwa dengan ketentuan tersebut Pihak
yang berberkara dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Direktorat Merek untuk
melaksanakan pembatalan merek dan pencoretan
merek dari Daftar Umum Merek dengan cara
mengajukan permohonan pelaksanaan putusan
pengadilan dan melampirkan petikan resmi atas
putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum
tetap atau inchract.

Bahwa dalam memori kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi ZHONGSHAN
YUNTENG PHOTOGRAPHIC
EQUIPMENT CO., LTD., telah mendalilkan
bahwa tidak  keharusan  menyertakan
Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara
Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang Merek

12 pytusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.
halaman 13.

terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19
tahun 1992 tentang Merek dan Undang-undang
Nomor 14 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.
Dalam perubahan Undang-undang tersebut
yang telah diganti dengan Undang-undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan
Undang-undang yang terbaru yaitu Nomor 20
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, tidak ada lagi kewajiban untuk
menyertakan Direktorat Merek sebagai pihak
dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek.
Bahwa Pemohon Kasasi juga telah
mendalilkan beberapa Yurisprudensi
Mahkamah  Agung RI yang dalam
pertimbangan  hukumnya  membatalkan
Putusan Pengadilan Niaga yang awalnya
memutuskan Gugatan Kurang Pihak karena
Direktorat Merek tidak dilibatkan sebagai
pihak, yaitu:
1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Rl No 471K/Pdt.Sus-HKI1/2019 Tanggal
11 Juni 2019 yang dalam pertimbangan
hukumnya Judex Juris pada halaman 4
paragraf terakhir menyatakan: “Bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, tidak ada keharusan untuk
menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, Kementerian Hukum dan
HAM RI sebab meskipun tidak ikut
dijadikan sebagai pihak, Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum dan HAM RI harus
tunduk dan taat atas segala putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap . Putusan MA RI No.
471K/Pdt.Sus-HKI1/2019 ini membatalkan
Putusan Pengadilan Niaga No.

38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
tanggal 8 November 2018 yang
sebelumnya telah menyatakan Gugatan
tidak diterima karena Kurang Pihak.

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Rl No. 991 K/Pdt.Sus-HKI1/2019 tanggal
29 Oktober 2019 dalam pertimbangan
hukumnya Judex Juris dalam putusannya

13 pasal 91 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.




pada halaman 4 paragraf 5 yang berbunyi:
“Bahwa _untuk penghapusan merek
manapun pembatalan merek tidak ada
keharusan untuk menggugat Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual karena
pada hakekatnya Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual akan melaksanakan
Putusan Pengadilan Niaga a quo. Bahwa
in casu Merek SUPRA milik Penggugat
adalah merek terkenal dan Tergugat tidak
berusaha untuk membela kepentingannya
walau telah dipanggil secara patut maka
gugatan Penghapusan Merek Tergugat
dikabulkan”. Putusan MA RI No. 991
K/Pdt.Sus-HK1/2019 ini membatalkan
putusan Pengadilan Niaga No. 12/Pdt-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 4
Juli 2019 vyang sebelunya telah
menyatakan Gugatan tidak diterima
karena Kurang Pihak.

Bahwa banyak perkara Gugatan
Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat yang tetap memutus pokok
perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
dan tidak menyertakan Pihak Direktorat Merek

sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut
Tergugat, antara lain:
1. Putusan Pengadilan Niaga  No.

44/Pdt.Sus-HKI/Merek/2016/PN.Jkt.Pst,
dalam perkara gugatan pembatalan merek
RECYKO;

2. Putusan Pengadilan Niaga No.
55/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN.JKt.Pst,
dalam perkara gugatan pembatalan merek
IWAYA,;

3. Putusan Pengadilan Niaga No.
65/Pdt.Sus-HKI1/Merek/2018/PN.Jkt.Pst,
dalam perkara gugatan pembatalan merek
LAB.GRUPPEN;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam
putusannya Nomor 457K/Pdt.Sus-HK1/2022.,
menolak permohonan Kasasi yang diajukan
oleh ZHONGSHAN YUNTENG
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD
dan dalam pertimbangan hukumnya enyatakan
sebagai berikut diantaranya:

“Bahwa judex facti/Pengadilan Niaga yang

menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima

sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan
hukum”;
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“Bahwa petitum gugatan Penggugat antara
lain  memerintahkan Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
mencatat pembatalan dan mencoret merek
Tergugat Yunteng”;

“Bahwa dalam perkara a quo Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang
pihak ”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi ZHONGSHAN
YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CO., LTD., tersebut harus ditolak "4;

Bahwa menurut Penulis putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 457K/Pdt.Sus-
HK1/2022 ini jelas merugikan ZHONGSHAN
YUNTENG PHOTOGRAPHIC
EQUIPMENT CO., LTD., karena dalam
Undang-undang tidak mewajibkan penyertaan
Direktorat Merek sebagai Pihak yang
berberkara baik sebagai Tergugat ataupun
Turut Tergugat. Hal ini juga telah sesuai
dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 471K/Pdt.Sus-HK1/2019
dan 991 K/Pdt.Sus-HKI1/2019.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyertaan Direktorat Merek sebagai
pihak baik sebagai Tergugat ataupun Turut
Tergugat sebenarnya tidak diwajibnya dalam
Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis, namun untuk
lebih aman dalam hal berperkara sengketa
Gugatan Pembatalan ataupun  Gugatan
Penghapusan Merek di Pengadilan Niaga lebih
baik Direktorat Merek disertakan sebagai
Turut Tergugat, hal ini untuk mengantisipasi
pihak Tergugat mengajukan Eksepsi dan atau
putusan Pengadilan yang bisa memutus untuk
tidak menerima gugatan tersebut ataupun NO
(Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa putusan Gugatan tidak
Diterima ataupun NO (Niet Ontvankelijke




Verklaard, penggugat tetap bisa mengajukan
kembali gugatan tersebut, namun jika salah
satu pihak berasal dari Luar Negeri tentunya
proses untuk mengajukan kembali gugatan
tersebut memerlukan waktu yang tidak
sebentar karena Surat Kuasa dari Luar Negeri
harus disahkan oleh Notaris setempat dan
dilegalisasi di KBRI di negara dari negara
yang bersangkutan, termasuk juga dokumen-
dokumen vyang berbahasa asing harus
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah untuk memenuhi
keabsahan pembuktian di Pengadilan.
Putusan NO (Niet Ontvankelijke
Verklaard karena Gugatan Kurang Pihak
tentunya sangat merugikan Penggugat, dalam
hal ini seharusnya majelis hakim harus
mengkaji mengenai ketentuan Pasal 76
Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan
tidak adanya keharusnya menyertakan
Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara
Gugatan Pembatalan ataupun Penghapusan di
Pengadilan Niaga. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 91 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
Direktorat Merek tetap dapat melaksanakan
pembatalan merek ataupun penghapusan
merek setelah menerima salinan resmi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Banyaknya putusan Pengadilan Niaga
yang tetap bisa memutus pokok perkara dalam
sengketa  Gugatan  pembatalan  merek
meskipun tanpa penyertaan Direktorat Merek
sebagai Pihak serta Putusan Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 991 K/Pdt.Sus-
HKI1/2019 dan 471K/Pdt.Sus-HKI1/2019 yang
membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang
sebelumnya menyatakan Gugatan Kurang
Pihak, dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan bahwa untuk penghapusan merek
manapun pembatalan merek tidak ada
keharusan untuk menggugat Direktorat Merek.
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