VIII. KESIMPULAN

1)

Suatu sengketa merek berkaitan dengan penggunaan merek, yakni antara
merek “Lexus” dengan merek “Prolexus” telah diputus ditingkat Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Ditingkat Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat diputus pada Nomor 89/PDT.SUS.MEREK /2013/PN.NIAGA.
JKT.PST. Bahwa dalam putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima
karena terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi dan membuat gugatannya
menjadi cacat formil. Dinyatakan dalam diktumnya bahwa Majelis Hakim
mengabulkan eksepsi Tergugat terkait daluwarsa dan kekurangan pihak, hal ini
membuat gugatan dinyatakan bahwa tidak dapat diterima. Daluwarsa yang
dimaksud adalah terkait pembatasan waktu dalam pengajuan gugatan
pembatalan pendaftaran merek.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemilik merek “Lexus” pada
tanggal 4 April 2014 diterima dan diputus dengan putusan Mahkamah Agung
Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI1/2014. Putusan pada permohonan kasasi dinyatakan
ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Agung setuju dengan
putusan Pengadilan Niaga terkait pembatasan waktu berdasarkan Pasal 69 Ayat
(1) UU Merek Tahun 2001. Oleh karena hal tersebut, gugatan menjadi
melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang karena gugatan baru
diajukan pada 03 Desember 2013, sedangkan merek “Prolexus” telah terdaftar
pada yurisdiksi Indonesia sejak 29 September 2000.

Pada dasarnya, baik putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun
putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dikatakan sudah tepat.
Namun demikian, dikarenakan Indonesia sedang dalam upaya menumbuhkan
perekonomian Indonesia dengan menarik investor masuk ke Indonesia
termasuk investor asing, dan sejalan dengan pokok-pokok pikiran dan latar
belakang dari pembentukan UU Merek Tahun 2001. Peranan merek menjadi
sangat penting dalam menjaga persaingan usaha sehat seperti merek yang

dibangun dengan cara yang jujur dan iktikad baik. Maka dari itu, seharusnya
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2)

perkara ini tidak dengan mudahnya diputuskan atas dasar kesalahan prosedural
seperti persoalan waktu, mengingat merek “Lexus” merupakan merek terkenal
dan sebagai salah satu investor di Indonesia yang akan berdampak kepada

investasi dan perekonomian di Indonesia.

Penjualan produk dengan merek dagang “Lexus” yang sudah melampaui
penjualan domestiknya dan sudah diinvestasikan lebih dari dua negara dalam
rentang waktu 1987 sampai dengan tahun 1997 menjadikan merek “Lexus”
dapat digolongkan ke dalam merek terkenal. Merek “Lexus” yang telah
digunakan di Indonesia membuat merek tersebut sudah selayaknya
mendapatkan pelindungan hukum di Indonesia sebagai merek terkenal.
Tingginya reputasi yang dimiliki merek “Lexus” memunculkan kemungkinan
adanya merek tiruan yang membonceng ketenaran merek “Lexus”. Hal tersebut
dilakukan oleh merek dagang “Prolexus” yang terdaftar pada yurisdiksi
Indonesia.

Peniruan merek “Lexus” yang dilakukan oleh merek “Prolexus” dapat
dikatakan sebagai tindakan membonceng ketenaran (Passing Off), di mana
dapat menyesatkan konsumen hingga mengganggu ketertiban umum.
Berdasarkan Pasal 4 jo. Penjelasan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001, tindakan
menyesatkan konsumen merupakan perbuatan yang memiliki iktikad tidak baik.
Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (2) jo. Penjelasan
Pasal 69 Ayat (2) UU Merek Tahun 2001, adanya iktikad tidak baik yang
dimiliki pengusaha bertentangan dengan ketertiban umum, kemudian membuat
pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek menjadi tidak memiliki
pembatasan waktu.

Jika perkara dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA. JKT.PST. dan putusan Mahkamah
Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HK1/2014 dihadadapkan dengan merek terkenal,
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IX.

1)

2)

menunjukan bahwa pemilik merek terkenal yang dalam hal ini pemilik merek
“Lexus”, belum mendapatkan pelindungan hukum yang memadai. Kesulitan
yang disebabkan oleh kendala prosedural dalam mengajukan gugatan
pembatalan pendaftaran merek terhadap merek “Prolexus” yang memiliki
persamaan dengan merek “Lexus” dan dapat dikatakan sebagai tindakan
Passing Off, dapat membuat investor berkaitan dengan merek terkenal enggan
berinvestasi di Indonesia. Hal ini dapat merugikan Indonesia karena Indonesia
sedang dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan

salah satu caranya adalah menarik investor.

SARAN
Mengacu pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 450 K/Pdt.Sus-HK1/2014 menyangkut merek terkenal. Hakim memiliki
kewenangan untuk dapat melihat hingga kepada substansi dan memutuskan
dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya berdasarkan istilah hukum Ex
Aequo Et Bono. Kewenangan hakim sudah selayaknya dilakukan guna
mendukung Indonesia dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian
Indonesia yang salah satu caranya adalah menarik investor asing (dalam hal ini
merek “Lexus”). Karena apabila merek terkenal seperti merek “Lexus” sulit
dalam mengajukan gugatan disebabkan oleh masalah prosedural, hal ini dapat
membuat investor asing enggan berinvestasi di Indonesia.

Substansi dari gugatan yang seharusnya adalah didasarkan pada iktikad tidak
baik yang dimiliki oleh pemilik merek “Prolexus” pada pendaftaran mereknya.
Ditolaknya permohonan kasasi dengan alasan persoalan waktu membuat hal ini
belum sampai kepada substansinya. Maka dari itu, Pemohon dapat mengajukan

ulang gugatannya sebagai upaya hukum didasarkan pada iktikad tidak baik.
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