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PUTUSAN
Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HK1/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (paten) pada
pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
antara:
TAN SURYANTO JAYA, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari
VI Nomor 39, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., Advokat, beralamat di Jalan
Merbabu Nomor 7 A, Kelurahan Pusat Pasar, Medan 20212,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014, sebagai
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon
Kasasi II/Tergugat;
melawan
DJAKA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Mantri Nomor 5
Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Slipi
Lantai 4 Ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2014, sebagai
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon
Kasasi II/Penggugat;
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN,
berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119,
sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung
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Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaK1/2013, tanggal 5 September 2013 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Kober Industri Plastik yang beralamat di
Komplek Multatuli Indah Blok G Nomor 6, Jalan Misbah, Medan, Indonesia;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri "Bak Mandi" dengan
Nomor Pendaftaran ID0031805-0 dan ID031806-D (bukti P-1 terlampir);

- Bahwa Penggugat pada bulan Juni tahun 2009 bertemu dengan Produsen "Bak
Mandi" di China;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang
"Bak Mandi" dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan dikirim
melalui Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd. (bukti P-2 terlampir);

- Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan
dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim Bak Mandi dari China, yaitu
Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd. (bukti P-3 terlampir);

- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, ada Invoice dari Xiamen Jeward Imp. & Exp.
Co., Ltd., China (bukti P-4 terlampir);

- Bahwa tanggal 19 September 2011, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat
melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran
Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit
sertifikatnya;

- Bahwa tanggal 12 Oktober 2011, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat
melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran
Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit
sertifikatnya;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat
melalui kuasanya yaitu dari kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan
Sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID0026208-D dan
ID0026209-D serta Sertifikat Paten Nomor IDS001118;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat
melalui kuasanya yaitu dari Kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan
Sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID0026208-D dan
ID0026209-D serta Sertifikat Paten Nomor ID5001118;;
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- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Tergugat membuat pengumuman dan peringatan di
Surat Kabar atas Paten dan Desain Industri melalui kantor Salim Halim, S.H., &
Rekan;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat dari Kantor
Salim Halim, S.H., & Rekan melalui Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., M.BA.,
Zulchairi, S.H., & Rekan, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik
Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda (bukti P-5 terlampir);

- Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat
Paten Sederhana milik Tergugat dengan Nomor IDS0001118, yaitu penutup bodi
yang bisa dilepas, di atas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah
penutup bodi Bak Mandi yang mempunyai kunci yang didaftarkan Tergugat pada
tanggal 8 Juni 2010, tidak mempunyai unsur kebaruan (bukti P-6 terlampir);

- Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat,
sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh
Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan dipesan oleh Penggugat melalui
kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang
diterbitkan pada tahun 2008 (bukti P-7);

- Bahwa keberadaan Paten Tergugat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan
keuntungan dengan cara lain tersebut merugikan Penggugat dan pedagang lainya;

- Bahwa Tergugat mendaftarkan Paten sederhananya dengan itikad tidak baik, yaitu
mengaku sebagai inventor dan mendaftarkan paten sederhana untuk produk yang
sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten Pasal 1 angka 1 dan angka 6, sebagaimana dikutip sebagai
berikut:

Pasal 1:

Angka 1: Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor
atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya;

Angka 6: Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang
menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut

hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum Paten;
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e Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 dan Pasal 91 ayat (2), sebagaimana dikutip
sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (1) huruf a:

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6,

atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

Pasal 6:

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan

praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat

memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

Pasal 91 ayat (2):

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan
sebagai berikut:

e Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

e Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan
judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal
penerimaan Paten 8 Juni 2010;

e Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni
2010 dengan Nomor IDS0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan sebagai
syarat diterimanya pendaftaran paten, karena sebelumnya produk tersebut sudah
dijualbelikan oleh Penggugat;

¢ Membatalkan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul
"Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan
Paten 8 Juni 2010;

e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan
dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Paten Sederhana
dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas
nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010,

mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan Paten Sederhana tersebut;
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¢ Biaya perkara menurut hukum atau ex aequo et bono;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan
gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Gugatan Penggugat kabur dengan alasan:

1 Penggugat mencampuradukkan perlindungan Desain Industri dan perlindungan
Paten Sederhana dalam dalil gugatannya. Perlindungan Paten Sederhana tidak
ada hubungan dan berbeda dengan perlindungan desain industri. Perlindungan
Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi berupa produk atau alat yang
baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,
konstruksi, atau komponen (vide  Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten). Berbeda dengan perlindungan desain industri yang
diberikan untuk suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
(vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri). Akibat pencampuradukan perlindungan Paten Sederhana dengan
Desain Industri maka dalil-dalil gugatan Penggugat kabur;

2 Dalil Penggugat pada halaman 2 alenia ke-9 gugatan menyatakan pada tanggal 4
Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat, yang menyatakan bahwa
produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat
berbeda. Namun pada dalil Penggugat yang lain pada halaman 2 alenia 11
gugatan menyatakan produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten
oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan
seperti syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten) yang diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan
dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25
Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008. Antara dalil
gugatan pada halaman 2 alenia
ke-9 dengan halaman 2 alenia 11 bertolak belakang sehingga gugatan Penggugat
kabur;

Dalam Rekonvensi:
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Bersama ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) terhadap Djaka Agustina, alamat Jalan Mantri Nomor 5,
Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konvensi di atas adalah merupakan

satu kesatuan alasan posita dengan gugatan rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi

lagi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung
Air yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal pemberian 8 November
2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010;

- Bahwa dimana sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan
pendaftaran Paten tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu
melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten (Turut Tergugat dalam
Konvensi) apakah sudah ada yang mendaftarkan, memakai dan memproduksi Paten
Sederhana Bak Penampung Air seperti produksi Penggugat Rekonvensi di dunia dan
khususnya di Negara Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut,
diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan Paten Sederhana
tersebut;

- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam Konvensi melakukan pemeriksaan
substantif yang cermat dan akurat, atas permohonan Paten Tergugat sesuai Pasal 48
jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang didukung
dengan setelah dipublikasikannya Paten milik Penggugat Rekonvensi oleh Turut
Tergugat dalam Konvensi tidak ada pandangan dan/ atau keberatan dari pihak ketiga
khususnya dari pihak Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pendaftar
yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan
pendaftaran Paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi
sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan sudah
melalui pemeriksaan substantif untuk melihat unsur kebaruan (novelty) dan
keterterapannya dalam industri (industrial applicability) yang dilakukan oleh Turut
Tergugat dalam Konvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan
pendaftaran tanggal 8 Juni 2010;

- Bahwa Paten Sederhana Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan hasil
invensi Penggugat dalam Rekonvensi dan bukan hasil produksi dari Taizho Tiantou

Industry & Trade Co., Ltd., sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam
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Rekonvensi, melainkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat
Rekonvensi, sehingga terwujudlah sebuah produk berupa Bak Penampung Air;

- Bahwa untuk merealisaikan hasil ide, kreasi dan pemikiran dari Penggugat
Rekonvensi tersebut, sekitar tahun 2009 Penggugat Rekonvensi bekerja sama dengan
pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou Tianyou Industri & Trade Co.,
Ltd., untuk membuat cetakan (mold) dari hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil
pemikiran dari Penggugat Rekonvensi yang nantinya akan menjadi blueprint dari
produk-produk Penggugat Rekonvensi sehingga akan menjadi produk yang kasat
mata dan berwujud (tangiable) yakni Bak Penampung Air sebagaimana diuraikan
dalam klaim paten sederhana milik Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah permintaan pekerjaan (work order) dengan pihak Taizhou Tianyou
Industri & Trade Co., Ltd., selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (mold)
pemesanan Penggugat Rekonvensi ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12
Februari 2010 dan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan
tanggal 4 Maret 2010, maka pada tanggal 5 Mei 2010, Tergugat pada tanggal 8 Juni
2010 mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Turut Tergugat
dalam Konvensi, kemudian sekitar bulan April 2011, produk Bak Penampung Air
diproduksi dan dipasarkan di Jakarta;

- Bahwa dari uraian di atas, adalah sangat tidak logis dan masuk akal jika Tergugat
dalam Konvensi mengklaim bahwa Paten Sederhana milik Penggugat Rekonvensi
adalah milik Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., sehingga tidak memiliki
unsur kebaruan disebabkan sudah ada brosur milik Taizho Tiantou Industry & Trade
Co., Ltd., sejak tahun 2008. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan
menyesatkan karena cetakan (mold) Bak Penampung Air milik Penggugat
Rekonvensi baru dikerjasamakan pada pihak Taizho Tianyou Industry & Trade Co.,
Ltd., sekitar tahun 2009 bukan dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd.,
sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Konvensi;

- Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pendaftar
yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan
pendaftaran Paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi
sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan sudah
melalui pemeriksaan substantif untuk melihat/ unsur kebaruan (novelty) dan
keterterapannya dalam industri (industrial applicability) yang dilakukan oleh Turut
Tergugat dalam Konvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan

pendaftaran tanggal 8 Juni 2010, sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat
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dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas Paten "Bak

Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal pemberian

8 November 2011;

- Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang
mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang mendalilkan Paten milik Penggugat
Rekonvensi adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi dan ingin membatalkan Paten
milik Penggugat dalam Rekonvensi sangat tidak berdasar secara hukum karena
Paten tersebut selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak
didaftarkan secara resmi di Departemen Hukum dan HAM RI;

- Bahwa atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah
menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam
Rekonvensi memproduksi Bak Penampungan Air yang Hak Patennya milik
Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga patut dan wajar agar Tergugat dalam
Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi:

--  Kerugian Materiil:

Sejak April 2011 sampai dengan Agustus 2012 =16 bulan;

1 Bulan = 20 hari kerja;

1 hari produksi = 500 set;

1 set = Rp25.000,00 (keuntungan);

16 x 20 x 500 x Rp25.000,00 = Rp4.000000.000,00;

Kerugian perbulan = Rp250.000,00;

Market wilayah Sumetera Utara 60%;

60% x Rp4.000.000.000,00 =Rp2.400.000.000,00;

Kerugian Immateril (akibat adanya produk palsu yang kualitas mutu barang yang
tidak baik mengakibatkan omset penjualan akan terjadi penurunan dratis);
Diperhitungkan kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00;

Total kerugian Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

e Bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi, maka
Penggugat dalam Rekonvensi telah meminta bantuan jasa hukum dari Advokat
dimana Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar jasa/honor sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk itu patut dan beralasan menurut
hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian
berupa biaya jasa Advokat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
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e Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian immateriil dan materiil
yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak hampa, maka sangat
beralasan harta kekayaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik
Tergugat dalam Rekonvensi terutama sebidang tanah berikut bangunan di
atasnya setempat dikenal dengan Jalan Mantri Nomor 5 Kelurahan Aur,
Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, milik Tergugat dalam Rekonvensi
untuk diletakkan sita jaminan;

- Bahwa atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi memenuhi putusan dalam
perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut
hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat
dalam Rekonvensi secara tunai dan kontan akibat dari keterlambatan tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi
didukung oleh bukti bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan dalam
gugatan rekonvensi ini dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada banding,
verzet dan kasasi;

Dalam Provisionil:

- Bahwa karena saat ini Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi digunakan oleh
Tergugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum, maka sangat dikhawatirkan
oleh Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat dalam Rekonvensi akan terus
memproduksi barang yang telah dimiliki Patennya secara sah oleh Penggugat dalam
Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat
membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak memproduksi

barang Bak Penampung Air selama dalam proses perkara dalam perkara ini”

(berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon
kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

- Menyatakan sah dan sesuai hukum atas Pendaftaran Paten Sederhana “Bak
Penampung Air” dibawah Nomor Permohonan Paten S00201000102 tanggal

penerimaan 8 Juni 2010;
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- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik Paten Sederhana
“Bak Penampung Air” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal
pemberian 8 November 2011;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan kepada
Penggugat dalam Rekonvensi karena selama ini Tergugat dalam Rekonvensi telah
memproduksi Bak Penampung Air yang Hak Paten milik Penggugat dalam
Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil
sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan
kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Rp200.000.000,00 sebagai biaya
pengacara;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam
Rekonvensi secara tunai dan kontan apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding,
verzet dan kasasi;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 53/Paten/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst.,
tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat tersebut;
B. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar
Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:
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- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara dalam rekonvensi sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/ Pdt.Sus-

HaK1/2013 tanggal 5 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/
Tergugat Tan Suryanto Jaya tersebut tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/
Penggugat Djaka Agustina tersebut;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Maret 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan
judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal
penerimaan Paten 8 Juni 2010;

3. Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni
2010 dengan Nomor IDS0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan;

4. Membatalkan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul
"Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan
Paten 8 Juni 2010;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan
dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Paten Sederhana
dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas
nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010,
mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
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Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/ Pemohon
Kasasi II dahulu Tergugat pada tanggal 26 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014 diajukan permohonan
pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HaK1/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo. Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
tanggal 19 September 2014 permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal
itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat
yang pada tanggal 6 November 2014 telah diberitahukan tentang memori peninjauan
kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-
alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I 1. Bahwa dalam halaman 21 Putusan Nomor 295 K/
Pdt.Sus-HaK1/2013 dalam pertimbangannya Majelis
Hakim Kasasi menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pendaftaran Paten Sederhana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/

Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-

D yang isinya antara lain menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You

Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan bak mandi yang covernya

bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana Paten

Sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat.
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Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaharuan dalam invensi yang didaftarkan
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelummya telah
dibuat oleh pihak lain”;

2. Bahwa mencermati pertimbangan Judex Juris yang tersebut di atas ternyata
permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi (sekarang Termohon PK) dikabulkan
oleh Judex Juris;

Judex Juris Mahkamah Agung melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang
nyata;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata”;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/ Pdt.Sus-

HaK1/2013 tanggal 05 September 2013 (“Putusan Judex Juris”) telah mengandung

kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Hal ini dapat terlihat jelas dari pertimbangan

hukum Judex Juris sebagaimana tersebut dalam alinea ketiga halaman 21 yaitu:

“Bahwa pendaftaran “Paten Sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/

Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010 ternyata sebelumnya yaitu pada tahun

2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain menyatakan bahwa

pabrik di Cina (Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan

bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain,
sebagaimana Paten sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi

I/ Tergugat. Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaharuan dalam invensi yang

didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya

telah dibuat oleh pihak lain”;
II. Adapun alasan -alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Judex Juris sebagaimana dikutip oleh Pemohon Peninjauan
Kembali di atas telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena
Judex Juris mempertimbangkan bukti P3-D yaitu Surat Pernyataan dari Taizhou
Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., yang isinya memuat keterangan yang
berbeda diantara keterangan yang terdapat dalam surat pernyataan bukti P3-D
dengan pertimbangan Judex Juris yaitu dengan menambah kata "telah membuat
cetakan Bak Mandi yang covernya bisa dibuka". Dan isi surat pernyataan bukti

P3-D tersebut dengan tegas menerangkan unsur-unsur perlindungan desain, sama
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sekali tidak terdapat keterangan sistem pemasangan tanki air atau disebut juga
unsur-unsur perlindungan Paten/hasil suatu invensi dibidang teknologi;

2. Bahwa bukti P3-D adalah surat pernyataan dari Pabrik Cina Taizhou Tianyou
Industry & Trade Co., Ltd., tanggal 12 November 2012 yang sebenarnya memuat
pernyataan sebagai berikut:

“Perusahaan kami pada tahun 2008 telah mendesain dan membuat 1 (satu)
set cetakan tanki air untuk Zhejiang Xibiai Waiyu Youxian Gongsi, pada
tahun 2009 telah membuat 3 (tiga) set cetakan tanki air, 1 (satu) set lagi
untuk Zhejiang Xibiai Waiyu Youxian Gongsi, 1 (satu) set dibeli oleh Plasto,
1 (satu) set lagi dibeli oleh Xiamen-shi Jeward Trading Co., Ltd. Inspirasi
membuat desain tepi pelat permukaan berasal dari pelat dekorasi pola ukiran
dari komputer”;
Dan dalam surat pernyataan tersebut memuat gambar Dolphin, Bunga bentuk
jaring dan sebagainya. Mohon perhatian Majelis yang mulia bahwa tidak
terdapat kata-kata “Telah membuat cetakan Bak Mandi yang covernya bisa
dibuka” didalam Surat Pernyataan bukti P3-D;

3 Bahwa jika diperhatikan secara cermat isi surat pernyataan dari Taizhou Tianyou
Industry & Trade Co., Ltd., yang disebut di atas ternyata jelas menyatakan
unsur-unsur perlindungan desain dan juga terdapat desain gambar Dolphin,
Bunga bentuk jaring dan gambar lainnya;

4. Bahwa selain daripada itu, untuk mendukung dan membenarkan surat pernyataan
tersebut yang tegas-tegas memuat pernyataan unsur-unsur desain industri dan
telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dapat
dibuktikan melalui Surat Memori Peninjauan Kembali Perkara Desain Industri
terdaftar dibawah Nomor 02/ Desain Industri/2013/PN.Niaga.Medan yang
diajukan pada tanggal 03 Maret 2014 oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dalam perkara Desain Industri (sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam
perkara Paten) dalam perkara Desain Industri (terlampir bukti PPK-1);

5. Bahwa dalam memori peninjauan kembali dalam perkara desain industri yang
tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Desain
Industri (sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Paten) pada
halaman 10 alinea 1 tertulis bukti PK-16 yaitu surat pernyataan dari Wang
Xiogiong selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd.,
China, tanggal 12 November 2012 dan terjemahannya. Dan pada halaman 30

butir f. 8 menyatakan bahwa bukti PK-16, yaitu Surat Pernyataan dari Wang
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Xiogiong selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd.,
China, tertanggal 12 November 2012 yang menjelaskan bahwa perusahaan
tersebut merupakan produsen yang membuat lempengan mesin press untuk
mencetak Bak Mandi Plastik, baik yang kemudian didaftarkan Desain
Industrinya oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) maupun
oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat). Dalam pernyataan
tersebut telah dijelaskan bahwa perusahaan tersebutlah yang mengajukan desain
kepada Termohon Peninjauan Kembali maupun kepada Pemohon Peninjauan
Kembali, desain bentuk-bentuk baik ikan maupun gelombang dan border bunga
diambil dari paduan desain industri dari komputer yang sudah ada sebelumnya;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan bukti PK-16 dalam perkara desain industri yang
persis identik dengan bukti P3-D dalam perkara a quo/ Paten ternyata terbukti
bahwa surat pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., yang
bukti P3-D secara tegas menyatakan unsur-unsur perlindungan desain industri
dan sama sekali tidak menerangkan unsur-unsur perlindungan Paten yang
merupakan hasil invensi dibidang teknologi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

7. Bahwa didalam surat pernyataan bukti P3-D tersebut jelas tidak menguraikan
sistem pemasangan tanki air/bak mandi yang merupakan satu-satunya invensi
teknologi yang pertama milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar
oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Hak Paten
dibawah Nomor IDS000118 tertanggal 08 Juni 2010;

8. Bahwa dipasaran banyak beredar tanki air/bak mandi yang bermacam- macam
bentuk dan merek tetapi tidak terdapat persamaan sistem pemasangannya milik
Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi) yang telah terdaftar
Hak Patennya, kecuali barang palsu atau dipalsukan;

9. Bahwa setelah mencermati bukti P3-D yaitu surat pernyataan dari Taizhou
Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., ternyata terbukti menerangkan unsur-unsur
perlindungan desain industri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri yang jelas sama sekali tidak ada relevansi
hukum dengan perkara a quo/ Perkara Paten;

10. Bahwa selain daripada itu surat pernyataan bukti P3-D tersebut sama sekali tidak
ada menerangkan tentang sistem pemasangan tanki air/bak mandi tetapi memuat
unsur-unsur desain saja yang sama sekali sangat bertolak belakang secara juridis

dalam perkara a quo/Perkara Paten;
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Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 dan ke-II:

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan
karena  setelah  diteliti  secara  saksama  Memori  Peninjauan
Kembali tanggal 19 September 2014 dan jawaban atas Memori Peninjauan Kembali
tanggal 18 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris ternyata
tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan
a quo, oleh karena keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut ternyata berisi
mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris sehingga pada dasarnya
merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex
Juris mengenai unsur kebaruan dalam Paten milik Tergugat/Pemohon Peninjauan
Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan
nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa
putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang
diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TAN SURYANTO JAYA tersebut harus
ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan
kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILTI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

TAN SURYANTO JAYA tersebut;
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Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi,
S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung
masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./ ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum. Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,
1. Meterai ................. Rp 6.000,00 ttd./
2. Redaksi ................ Rp 5.000,00  Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
3. Administrasi PK ...... Rp_9.989.000.00
Jumlah ...............o. Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATIL SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002
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