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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil 'alaamiin, segala puji dan syukur
penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena
atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul
“Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang”.

Pada umumnya masyarakat pengguna produk cenderung
memilih produk dengan merek yang telah lama dikenalnya, dan
memiliki kualitas yang baik, tahan lama dan mempunyai
reputasi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Artinya merek
tersebut selain memiliki kualitas yang bagus juga sudah cukup
dikenal di masyarakat sebagai produk dengan merek yang
prestisius. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas dan
mengandung nilai prestisius yang tinggi bagi penggunanya
semakin nyata, khususnya terkait dengan produk- produk
denganmerek yang sudah cukup terkenal di masyarakat memiliki
kualitas terjamin dan reputasi yang tinggi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Karena itu, penulis berharap agar pembaca
berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun
untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, penulis berharap
agar buku ini dapat membawa manfaat kepada pembaca dan
menjadi inspirasi untuk para generasi bangsa agar menjadi
pribadi yang bermartabat, berpengetahuan luas, mandiri dan
kreatif.

Juli 2023

Penyusun

\Y Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



BAB |

PENDAHULUAN
F0 BT O

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak
yang lahir atau berasal dari daya kreativitas manusia yang
dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Hak Cipta
(Copyrights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial
Property Rights), yang kembali terbagi menjadi Merek
(Trademark), Paten (Patent), Rahasia Dagang (Trade
Secret), Desain Industri (Industrial Design) dan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit Lay Out
Design).! Perlindungan terhadap HKI diberikan atas dasar
kewajaran dan keadilan, bahwa seseorang yang telah

mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan

Tda Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, “Pelanggaran Merek
Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif
Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia”, Jurnal
Magister Hukum Udayana, Volume 7 Nomor 3, Bali: Universitas
Udayana, 2014, him. 424.
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sesuatu sepatutnya memiliki hak alamiah atau dasar untuk
menguasai dan mengontrol ciptaannya.?

Merek (Trademark) merupakan salah satu bagian dari
HKI, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai
daya pembeda antara barang yang satu dengan yang
lainnya, dan  merupakan tanda  (signs)  untuk
mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of
origin).> Melalui merek, suatu barang dan jasa dapat
dihubungkan dengan produsen yang menghasilkannya,
sehingga produsen dapat menjaga dan memberikan jaminan
kepada konsumen atas kualitas barang dan jasa yang
mereka hasilkan, yaitu yang dikenal sebagai Quality
Assurance Function®dari suatu merek. Jika didorong
dengan periklanan yang baik, suatu merek dapat
memperoleh citra atau reputasi yang baik di mata
masyarakat, sehingga menumbuhkan loyalitas konsumen
(consumer’s loyalty) atas barang dan jasa yang dihasilkan
oleh produsen. Hal ini tentunya akan mempermudah

produsen dalam memperkenalkan barang atau jasa baru

2Suyud Margono, “Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di
Indonesia”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, him. 6

3Gatot Supramono, “Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut
Hukum Indonesia”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 18

*Ibid

2 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



lainnya, yaitu yang dikenal sebagai fungsi promosi dari
suatu merek, dan juga memberikan suatu keunggulan
kompetitif (competitive advantage) untuk bersaing di
pasar.’ Dengan demikian, suatu merek memiliki nilai
ekonomis dan merupakan aset perusahaan yang tidak
ternilai.

Merek dagang (trademark) yang merupakan bagian
dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai
penting ditinjau dari aspek ekonomi. Merek adalah nama
atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk
menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga
memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut.
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa merek
memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi
produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain
untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan
lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun
citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi
konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian
juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah

terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu,

SRahmi Janed, “Hukum Merek”: Trademark Law, Jakarta:
Prenada Media, 2013, him. 4
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cenderung untuk menggunakan barang dengan merek yang
sudah dikenalnya berkualitas baik.®

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20
Tahun 2016 tentang Merek menyebutkan 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 / atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa”. Sedangkan merek
dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang
mengatur tentang merek dagang dan merek jasa, yang
menyebutkan bahwa “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 jenis
lainnya”. Sedangkan merek jasa adalah merek yang

digunakan pada jasa yang dipergangkan oleh seseorang

6 Tim Lindsey dkk, “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”,
Bandung : PT Alumni, 2006, him. 57

4 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun
2016 tentang Merek menyebutkan bahwa, “Hak atas merek
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu
dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau
memberikan ijin  kepada  pihak lain untuk
menggunakannya”. Merek yang dilindungi terdiri atas
tanda 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/jasa
yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada umumnya masyarakat pengguna produk
cenderung memilih produk dengan merek yang telah lama
dikenalnya, dan memiliki kualitas yang baik, tahan lama
dan mempunyai reputasi yang tinggi di tengah-tengah
masyarakat. Artinya merek tersebut selain memiliki
kualitas yang bagus juga sudah cukup dikenal di
masyarakat sebagai produk dengan merek yang prestisius.

Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas dan
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mengandung nilai prestisius yang tinggi bagi penggunanya
semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk
denganmerek yang sudah cukup terkenal di masyarakat
memiliki kualitas terjamin dan reputasi yang tinggi.’

Dengan demikian dapat dikatakan  merek
memberikan jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa
yang bersangkutan. Selanjutnya merek juga berfungsi
sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan
reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang
memperdagangkan barang dan jasa yang
bersangkutan.“Pemakaian sesuatu merek dalam praktek
juga membawa pengaruh terhadap sikap keberterimaan
masyarakat tentang keberadaan merek itu. Jika suatu merek
sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek
tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang
cukup hingga dapat diterima sebagai merek”.®

Manfaat merek yang sedemikian besar, terutama
pada merek-merek yang sudah terkenal dan memiliki
reputasi baik, tidak jarang membuat beberapa pihak lain

memiliki niat buruk untuk mencari jalan pintas menuju

7 Achmadi Miru, “Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari
Undang-Undang Merek”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, him. 32

80K Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2002, him. 376.

6 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



kesuksesan dengan cara membonceng reputasi (pass off)
dari merek terkenal tersebut. Pemboncengan reputasi ini
dapat dilakukan dengan cara meniru atau memirip-
miripkan merek mereka dengan merek terkenal.
Pemboncengan reputasi (passing off) sendiri merupakan
suatu bentuk perbuatan melawan hukum (tort) dalam
sistem hukum Common Law, dan masih belum begitu
dikenal dalam kepustakaan Indonesia.

Djumhana dan Djubaedillah memberi pengertian
pada pemboncengan reputasi (passing off), yaitu sebagai
berikut:® “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan
melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan
melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.
Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara
meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang
lain yang telah memiliki reputasi baik.

Cara mendompleng reputasi (goodwill) ini bisa
terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun
hak cipta.” Pemboncengan reputasi (passing off) tidak

hanya berakibat merugikan pemilik merek terkenal, namun

® Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, “Hak Milik
Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”, Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2003, him. 265.
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juga berakibat merugikan konsumen karena sebenarnya
telah dikelabui oleh merek tiruan tersebut, yang jelas
kualitas produk tidak sebagus merek yang sudah dikenal.
Hal ini merupakan bentuk suatu persaingan yang tidak
sehat.®®

Passing off adalah suatu upaya / tindakan / perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang
mengarah kepada adanya suatu persaiangan tidak sehat
atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual
khususnya tentang merek dengan cara membonceng
ketenaran merek yang sudah dikenal oleh masyarakat
dengan melakukan pendaftaran merek yang hampir sama
(mengandung unsur persamaan pada pokoknya), yang
tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan
sebesar-besarnya dan merugikan kepentingan pemilik
merek yang sah.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain
dengan maksud melakukan passing off tersebut dilakukan
dengan itikad tidak baik. Passing off atau melakukan

perbuatan melawan hukum di bidang hukum dengan cara

©Etty Susilowati, “Perlindungan Hukum Atas Merek Bunga
Rampai Hak Kekayaan Intelektual”’Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2010, him. 2

8 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



melakukan pendaftaran merek yang hampir sama
(mengandung unsur persamaan pada pokoknya) juga
bertujuan untuk menyesatkan konsumen (masyarakat)
sehingga masyarakat keliru dalam memilih merek yang
seharusnya memiliki reputasi yang baik dipasaran, karena
merek yang didaftarkan tersebut memiliki kemiripan
dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat tersebut.
Dengan melakukan penyesatan terhadap konsumen /
masyarakat atas merek suatu produk yang telah beredar di
pasaran maka tujuannya yang lain adalah agar masyarakat
membeli produk yang mirip dengan produk yang telah
dikenal di masyarakat tersebut, sehingga menghasilkan
keuntungan yang cukup besar bagi pelaku passing off
tersebut, dengan merugikan hak dari pemegang merek
aslinya yang dikenal memiliki reputasi yang tinggi di
masyarakat tersebut.

Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini
seringkali diikuti juga dengan adanya pengajuan gugatan
berupa pembatalan pendaftaran merek oleh pemilik hak
atas merek yang asli. Adanya pendaftaran yang beritikad
buruk dan gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek
yang asli menjadi dasar perlunya dilakukakan penelitian

untuk melihat kesesuaian penerapan prosedur pemberian
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hak atas merek di Ditjen HKI dengan hukum merek yang
mengaturnya.

Selain pendaftaran merek yang tanpa hak, merek
terkenal juga berpotensi untuk dipalsukan dan atau ditiru
oleh pihak lain. Pemalsuan dan atau peniruan ini bisa
berupa meniru merek secara keseluruhan maupun pada
pokoknya. Untuk merek terkenal, perlindungannya tidak
terbatas hanya pada barang sejenis. Pemalsuan merek
terkenal terus berlangsung terutama terhadap produk-
produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar
negeri seperti Levi’s, Wrangler, Osella, Country Fiesta,
Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.'?

Istilah passing off secara kepustakaan hukum
Indonesia belum dikenal, namun dapat diartikan sebagai
suatu perbuatan pemboncengan reputasi merek yang sudah
dikenal. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan
hukum (action for tort of passing off) yang dikenal di
negara-negara civil law (common law system) seperti

Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain.

UDjoko Prakoso, “Hukum Merek dan Paten di Indonesia”,
Semarang : Dahara Prize, 2005, him. 75

12M. Yahya Harahap, “Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum
Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
Tentang Merek”, Jakarta : Citra Adtya Bakti, 2005, him. 63

10 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



Di Negara-negara ini, passing off berkembang sebagai
bentuk praktek persaingan curang (unfair competition)
dalam hal perdagangan produk dengan merek yang
membonceng merek yang sudah dikenal di masyarakat®®,
Munculnya suatu persaingan usaha yang curang dalam
praktek perdagangan yang merugikan hak dan nama baik
pemilik merek, berupa pemboncengan reputasi atau yang
dikenal dengan passing off dalam bentuk pendaftaran
merek terkenal dan meniru atau memirip-miripkan dengan
itikad buruk merek ataupun kemasan suatu produk melalui
persamaan seluruhnya maupun pada pokoknya, menjadi
dasar penelitian tentang hukum merek yang terkait dengan
perbuatan passing off yang masuk dalam lingkup

persaingan curang.4

BUntung Suropati, “Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih
Teknologi”, Salatiga : Universitas Satya Wacana Fakultas Hukum, 2003,
him.56

14Casavera, “Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu
Tinjauan Yuridis”,Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, him. 50
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BAB Il

TEORI PENGHARGAAN (REWARD THEORY)

Ny o'

F )

- ) -

Menurut Robert C. Sherwood, Reward
Theory memiliki makna yang sangat dalam, yaitu
pengakuan terhadap karya intelektual yang telah
dihasilkan oleh penemu/pecipta/pendesain
sehinnga ia harus diberi penghargaan sebagai
imbangan atas upaya kreatifnya dalam
menemukan menciptakan karya intelektual®®.

Selain teori penghargaan (reward theory)
tersebut di atas, teori senada yang berkaitan
dengan pentingnya memberikan perlindungan
hukum terhadap karya-karya intelektual manusia
juga dikemukakan oleh Robert M Sherwood

sebagai berikut :16

15 Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan

Intelektual, Oase Media, Bandung ,2010, him. 20

12

16 1bid

Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.



a. Recovery Theory :
Penemu, pencipta dan pendesain yang telah
mengeluarkan waktu dan biaya serta tenaga
dalam menghasilkan karya intelektualnya harus
memperoleh  kembali apa yang telah
dikeluarkannya tersebut.

b. Incentive Theory :
Pengembangan kreatifitas dengan memberikan
insentif bagi para penemu atau pencipta dimana
insentif perlu diberikan untuk mengupayakan
lahirnya kegiatan-kegiatan penelitian yang
berguna.

c. Risk Theory :
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari
suatu penelitian yangmengandung  resiko,
sehingga dengan demikian wajar untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap
upaya atau kegiatan yang mengandung resiko
tersebut.

d. Economic Growth Stimulus Theory :
Teori ini mengakui perlindungan atas Hak
Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat

pembangunan ekonomi,yaitu suatu sistem

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DAGANG 13



perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang
efektif.

Robert M Sherwood dengan teori-teorinya
tampaknya sangat menekankan pendekatan reward
yang bermotif ekonomi sebagai aspirasi pada
individu-individu yang telah menghasilkan suatu
karya kreatif. Teori-teori tersebut gagasan
dasarnya berangkat dari pemikiran bahwa suatu
hak secara alami atau natural akan lahir pada
suatu karya yang berasal dari hasil investasi
individu. Berangkat dari pemikiran
tersebut, maka kekayaan intelektual adalah hak
individu yang dimiliki oleh orang atau pihak yang
menghasilkan atau melahirkan karya tersebut
(individual rights)*’

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan
pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku
saat ini. Dimana keluarnya pengaturan baru ini

dikarenakan  pertimbangan  yuridis  yang

17 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Hak Kekayaan Intelektual Dan
Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran  Terhadap
Perlindungan Program Komputer, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang,2011, him.50.

14 Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H.
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