ABSTRAK

Kasus sengketa merek antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru, Mahkamah Agung
(MA) mengabulkan kasasi dalam kasus gugatan merek yang diajukan oleh Ali Khosin,
pemilik perusahaan rokok Gudang Baru. Ali mengajukan kasasi karena di tingkat pertama
kalah saat mereknya digugat Gudang Garam. Gudang Garam kemudian mengajukan
gugatan ke PN Surabaya pada Mei 2013 lalu. Setelah bertarung selama 4 bulan lamanya,
majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Syarifuddin Ainor Rafiek dengan anggota Unggul
Ahmadi dan Suhartoyo mengabulkan permohonan Gudang Garam. Majelis PN Surabaya pun
membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan Lukisan pada 12 September 2013 lalu.
Atas kekalahan ini, Ali Khosin kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
MA mengabulkan permohonan pemohon Ali Khosin atas termohon PT Gudang Garam Thbk.
Bagaimana pendapat hakim tentang adanya kemiripan atau persamaan hanya pada bentuk,
tulisan, bunyi pengucapan atau penyebutan antara merek Gudang Garam dengan merek Gudang
Baru bisa dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Bagaimana
pembatalan merek terkait dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris Tahun 1967 bahwa gugatan
terhadap pemilik merek yang beritikad tidak baik, tidak mengenal batas waktu dikaitkan
dengan putusan No. 162K/Pdt.Sus-HK1/2014. Metode penelitian yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang
dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu
berupa undang-undang, buku-buku ilmiah, kamus atau ensiklopedia. Data penelitian
menunjukkan bahwa pendapat hakim atas kasus merek Gudang Garam dan merek Gudang
Baru lebih didasarkan pada pertimbangan Judex Facti tentang adanya persamaan pada
pokoknya sangat tidak tepat, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada persamaan
bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi yang dapat menimbulkan adanya kerancauan.
Pembatalan merek lebih ditujukan pada merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI.
Masalahnya adalah bahwa kedua merek yang bersengketa sama-sama telah terdaftar dan
memiliki perlindungan hukum. Dengan demikian, hal itu harus sama-sama dibuktikan di
muka persidangan siapa sebenarnya pemilik merek yang sah dan siapa pemilik yang
beritikad tidak baik. Sebuah gugatan pembatalan apabila diajukan melebihi batas waktunya,
maka gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili materi perkaranya.
Walaupun perkaranya akan tetap dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan akan tetapi pada
akhirnya gugatan akan diputus hakim dengan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat
diterima (niet ontvangkelijke verklaard). Dimana Indonesia telah mengikuti konvensi Paris,
yang pada Pasal 6 ayat 3 ditentukan bahwa permohonan pembatalan merek tersebut tidak
mengenal batas waktu apabila penggunaan merek tersebut dilakukan dengan beritikad tidak
baik. Jika memang ada usaha untuk membajak merek pihak lain yang sudah terkenal ini,
maka haruslah dimungkinkan pembatalan. karena Indonesia telah meratifikasi konvensi
Paris, maka hasil konvesni itu harus sepenuhnya ditaati. Konvensi Paris adalah salah satu
dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Konvensi Paris merupakan
perjanjian yang paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia. Mengingat Indonesia
telah mengikuti konvensi Paris, yang pada Pasal 6 ayat 3 ditentukan bahwa permohonan
pembatalan merek tersebut tidak mengenal batas waktu apabila penggunaan merek tersebut
dilakukan dengan beritikad tidak baik. Jika memang ada usaha untuk membajak merek pihak
lain yang sudah terkenal ini, maka haruslah dimungkinkan pembatalan. karena Indonesia
telah meratifikasi konvensi Paris, maka hasil konvensi itu harus sepenuhnya ditaati.
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