BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran merek terkait
penggunaan nama orang terkenal, Majelis Hakim masih sangat kurang dalam
memprioritaskan dalil terkait nama orang terkenal yang telah diajukan oleh Penggugat.
Majelis Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan pelanggaran yang dilakukan
oleh para Penggugat. Sebagai contoh, Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat
karena Tergugat yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya (asas first to file). Padahal
di sisi lain, seharusnya pendaftaran merek itu tidak terjadi sejak awal, karena Tergugat

mendaftarkan merek dengan menggunakan nama orang terkenal.

Dapat dilihat, bahwa berdasarkan dua dari tiga kasus yang dilampirkan oleh
peneliti, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugat, dan mengabulkan
eksepsi dari Tergugat. Sedangkan dalam satu kasus lainnya, yaitu kasus Donald Trump
sebagai Penggugat, ia memenangkan sengketa merek tersebut karena Tergugat sama
sekali tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim
dikeluarkan secara verstek, Maka dari itu dapat dilihat bahwa dari ketiga kasus tersebut,
peraturan terkait pelarangan penggunaan nama orang terkenal masih kurang diterapkan
secara maksimal, baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maupun dari
Majelis Hakim yang memutus perkara. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya
perlindungan hukum yang diperoleh para pemilik nama terkenal. Selain itu, peraturan
yang mengatur penggunaan nama orang terkenal juga hanya terdapat dalam satu (1)
ayat, yaitu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda halnya dengan merek terkenal, yang diatur juga
dalam Permenkumham Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang
mengatur tentang Kkriteria suatu merek yang dapat digolongkan sebagai merek terkenal.
Hal tersebutkan menyebabkan sulitnya pembuktian dari pemilik nama terkenal untuk
membuktikan dirinya sebagai orang terkenal. Terlebih lagi, dalam menilai keterkenalan
seseorang tentunya masing-masing individu akan memiliki standar yang berbeda-beda,

begitu juga bagi Majelis Hakim yang memutus perkara.

5.2 Saran
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran

untuk beberapa pihak, diantaranya yaitu :

1)

2)

3)

4)

Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu apabila terdapat permohonan
pendaftaran merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan secara
keseluruhan, serta pelanggaran-pelanggaran lain sesuai dengan ketentuan Pasal 20
dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sekiranya pendaftaran merek
tersebut ditolak, supaya kelak tidak menimbulkan sengketa yang dapat merugikan
pihak-pihak bersangkutan.

Bagi Pemerintah agar membuat peraturan khusus untuk kriteria nama orang
terkenal, supaya penerapan hukumnya dapat lebih efektif dan pemilik nama
terkenal dapat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, serta
memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait syarat dan ketentuan untuk
mendaftarkan sebuah merek dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran
merek.

Bagi para Majelis Hakim agar dalam memutuskan suatu perkara, memperhatikan
semua unsur-unsur hukum yang ada serta seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak
penggugat, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun.

Bagi Masyarakat yang hendak mendaftarkan mereknya, agar memiliki daya
pembeda dari merek terdaftar lainnya, misalnya dengan membuka Website Hak
Kekayaan Intelektual, yang melampirkan merek-merek terdaftar milik pihak lain.
Selain itu, pemohon pendaftaran merek juga dapat melakukan konsultasi kepada
ahli hukum dalam bidang merek, supaya menghindari terjadinya pelanggaran

merek.
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