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Bab I 

Pendahuluan 

 
 
 
 

1.1. Gambaran Umum Madrid 

Pendaftaran merek internasional dapat diajukan melalui sistem pendaftaran 

yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. Sistem ini diatur oleh 2 (dua) perjanjian 

yaitu Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Perjanjian 

Madrid yang selanjutnya disebut Madrid Agreement) yang disepakati pada tahun 1891 

serta Protocol Relating to the Madrid Agreement (Protokol Madrid yang selanjutnya 

disebut Madrid Protocol) yang ditandatangani pada tahun 1989 dalam sebuah 

Konferensi Diplomatik di kota Madrid (Spanyol), yang mulai berlaku pada 1 Desember 

1995 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1996. Madrid Agreement dan 

Madrid Protocol merupakan perjanjian yang terpisah (walaupun pada hakikatnya 

terkait) dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menawarkan solusi yang 

efisien dan hemat biaya dalam mendaftarkan dan mengelola pelindungan merek di 

multi teritorial. Madrid Protocol bertujuan untuk membuat Sistem Madrid lebih fleksibel 

dan kompatibel dengan peraturan perundang-undangan domestik beberapa negara 

tertentu atau organisasi antar pemerintah yang sebelumnya tidak dapat menjadi 

anggota (Contracting Party). 

Madrid Agreement dan Madrid Protocol terbuka bagi setiap negara anggota 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). Anggota dari Sistem 

Madrid tergabung dalam Madrid Union Marks. Dengan adanya keputusan dalam 

Madrid Union Assembly (Majelis Persatuan Madrid) pada bulan Oktober 2016, maka 

Madrid Agreement tidak berlaku lagi dan Madrid Protocol adalah satu-satunya 

perjanjian yang mengatur berdasarkan Sistem Madrid sehingga negara-negara tidak 

dimungkinkan lagi hanya menyetujui Madrid Agreement, namun dimungkinkan untuk 

mengaksesi Madrid Agreement dan Madrid Protocol pada saat yang bersamaan dan 

dalam hal ini yang akan berlaku adalah Madrid Protocol. Peraturan internasional 

terkait Sistem Madrid antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property dan The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
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Rights (TRIPS). Anggota Madrid Union (Persatuan Madrid) sampai dengan saat ini 

(31 Maret 2024) berjumlah 114 anggota yang mencakup 130 negara. 

Indonesia menjadi anggota Sistem Madrid dengan mengadopsi ketentuan 

pendaftaran merek internasional melalui aksesi perjanjian internasional the Protocol 

Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

(Madrid Protocol) pada tanggal 2 Oktober 2017 dan menjadi anggota ke-100 dalam 

Madrid Union (Persatuan Madrid). Instrumen deklarasi keanggotaan Indonesia 

tersebut berisi dua pernyataan sebagai berikut: 

a. Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (2) Madrid Protocol, Indonesia menyatakan bahwa 

batas waktu yang dipilih Indonesia untuk memberitahukan usulan penolakan 

terhadap pendaftaran merek internasional adalah 18 bulan. 

b. Berkaitan dengan Pasal 8 ayat (7) Madrid Protocol sehubungan dengan Pasal 3ter 

Madrid Protocol, Indonesia menyatakan dan memilih haknya untuk menerima 

individual fee (biaya individual), bukan pendapatan yang dihasilkan dari biaya 

supplementary fee (biaya suplementer) maupun complementary fee (biaya 

komplementer). 

Aksesi tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 

Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement 

Concerning the International Registration of Mark, 1989 yang mulai berlaku efektif 

sejak tanggal 2 Januari 2018. Dasar hukum mengenai pendaftaran merek 

internasional ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Sampai saat ini, 

terdapat dua peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, yaitu yang pertama 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek 

Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai 

Pendaftaran Merek Secara Internasional (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Merek 

Internasional). Serta yang kedua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

67/PMK.05/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada 

Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. 

Pemerintah Indonesia mengaksesi Madrid Protocol sebagai bagian dari 

kebijakan nasional karena Madrid Protocol dinilai dapat memberikan manfaat bagi 

pemilik merek dan sistem merek nasional. Keunggulan kompetitif Sistem Madrid 

adalah menyederhanakan prosedur administrasi dan menghemat biaya bagi pemilik 
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merek dalam memperoleh pelindungan terhadap mereknya di banyak negara. 

Dengan menggunakan Sistem Madrid, maka pemilik merek cukup mengajukan satu 

permohonan (aplikasi) dengan satu bahasa yang dipilih yaitu Bahasa Inggris, Bahasa 

Perancis atau Bahasa Spanyol serta biaya yang harus dibayarkan hanya dalam satu 

jenis mata uang yaitu Swiss Franc (CHF) melalui Negara Asal pemilik merek untuk 

kemudian dilanjutkan ke negara-negara anggota Sistem Madrid yang dituju, melalui 

Biro Internasional yaitu WIPO. Pemilik merek juga akan memperoleh kepastian 

mengenai permohonan pendaftaran mereknya dalam jangka waktu tertentu yaitu 

12 (dua belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal pengajuan 

ke negara tujuan (tergantung pilihan negara yang dituju). Sehingga, apabila melewati 

masa waktu dari tanggal tersebut, pemohon pendaftaran merek internasional tidak 

memperoleh pemberitahuan usulan penolakan, maka permohonan pendaftaran 

mereknya secara otomatis akan terdaftar. Demikian pula dalam hal pengelolaan 

pasca pendaftaran seperti ketika akan melakukan perpanjangan merek, pengalihan 

hak, perubahan alamat, penambahan negara tujuan, dan seterusnya, juga dapat 

dilakukan dengan pengajuan permohonan pasca langsung ke Biro Internasional 

WIPO. Ilustrasi pendaftaran merek menggunakan Sistem Madrid adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.1 
Ilustrasi Pendaftaran Merek Menggunakan Sistem Madrid 

 

1.2. Daftar Istilah 

“Administrative Instructions” (Petunjuk Administratif) adalah petunjuk administratif 

yang dimaksud dalam Peraturan (Rule) nomor 41. 

“Applicant” (pemohon) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang atas 

namanya suatu permohonan internasional diajukan. 
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“Basic Application” (permohonan dasar) adalah permohonan pendaftaran suatu 

merek yang telah diajukan, yang masih menunggu keputusan kantor Merek pada 

suatu Pihak atau Negara Anggota, yang digunakan sebagai dasar permohonan 

pendaftaran internasional merek tersebut. 

“Basic Mark” (merek dasar) adalah merek yang digunakan sebagai dasar 

permohonan pendaftaran internasional, dapat berupa permohonan dasar (basic 

application) atau pendaftaran dasar (basic registration). 

“Basic Registration” (pendaftaran dasar) adalah suatu merek yang telah terdaftar 

oleh kantor suatu Pihak atau Negara Anggota dan menjadi dasar permohonan 

internasional untuk pendaftaran merek tersebut. 

“Ceasing of Effect” adalah hilangnya pelindungan suatu merek dalam pendaftaran 

internasional di seluruh negara tujuan, baik sebagian atau seluruhnya karena merek 

dasarnya (basic mark) kehilangan pelindungan di Kantor Asal (Office of Origin) dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun, oleh penyebab apapun (misalnya: ditolak, ditarik kembali, 

dibatalkan atau tidak diperpanjang). 

“Common Regulations” (Peraturan Umum) adalah Peraturan mengenai 

pelaksanaan Madrid Protocol. 

“Contracting Organization” (Organisasi Penandatangan) adalah Pihak dalam 

Madrid Agreement yang merupakan organisasi antar pemerintah. 

“Contracting Party” (Pihak Penandatangan) adalah setiap Negara Penandatangan 

atau Organisasi antar pemerintah Penandatangan yang menjadi pihak pada Madrid 

Protocol. 

“Contracting Party designated under the Agreement” (Pihak yang ditunjuk 

berdasarkan Madrid Agreement) adalah Pihak di mana dimohonkan perluasan 

pelindungan (teritorial) sesuai ketentuan Pasal 3ter ayat (1) atau (2) Madrid 

Agreement. 

“Contracting Party designated under the Protocol” (Pihak yang ditunjuk 

berdasarkan Madrid Protocol) adalah Pihak di mana dimohonkan perluasan 
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pelindungan (teritorial) berdasarkan ketentuan Pasal 3ter ayat (1) atau (2) Madrid 

Protocol. 

“Contracting Party of the holder” (Pihak pemilik) adalah: 

a. Pihak yang Kantornya merupakan Kantor Asal, atau 

b. Pihak dimana perubahan kepemilikan telah dicatat atau dalam hal terjadi 

suksesi kenegaraan Pihak atau salah satu Pihak pada Madrid Agreement, 

yang berkenaan dengan itu pemiliknya memenuhi persyaratan berdasarkan 

Pasal 1(2) dan 2 Madrid Agreement atau berdasarkan Pasal 2 Madrid 

Protocol, untuk menjadi pemilik pendaftaran internasional. 

“Contracting State” (Negara Pihak) adalah Pihak pada Madrid Agreement yang 

merupakan suatu Negara. 

“Correction” adalah perubahan data dalam Daftar Internasional oleh Biro 

Internasional, secara ex officio maupun atas permintaan pemilik merek atau suatu 

Kantor (Intellectual Property Office) karena terdapat kesalahan berkaitan dengan 

suatu permohonan pendaftaran internasional. 

“Date of the International Registration” atau “International Registration Date” 

(Tanggal Pendaftaran Internasional atau biasa disebut IRD) adalah tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran internasional pada Biro Internasional. 

“Designated Contracting Party” (Pihak yang Ditunjuk) adalah suatu Pihak di mana 

perluasan pelindungan (secara teritorial) sebagaimana dimohonkan berdasar Pasal 

3ter ayat (1) atau (2) dari Madrid Agreement atau berdasarkan Pasal 3ter (1) atau (2) 

Madrid Protocol, tergantung keadaannya, atau sehubungan dengan perluasan yang 

telah tercatat dalam Daftar Internasional. 

“Designation” (penunjukan) adalah permintaan perluasan (teritorial) pelindungan 

berdasarkan Pasal 3ter (1) atau (2) Madrid Agreement atau berdasarkan Pasal 3ter 

(1) atau (2) Madrid Protocol, tergantung keadaannya; yang juga berarti perluasan 

pencatatan dalam Daftar Internasional. 

“Director General” (Direktur Jenderal) adalah Direktur Jenderal WIPO. 
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“Effective Date of Subsequent Designation” adalah tanggal pemberitahuan 

penunjukan selanjutnya oleh Biro Internasional, yang merupakan tanggal dimulainya 

jangka waktu 18 bulan untuk pemberitahuan apabila terdapat usulan penolakan 

terhadap suatu pendaftaran merek internasional. 

“Gazette” (Berita resmi) adalah lembaran berita resmi berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Aturan Nomor 32 Common Regulations. 

“Holder” (pemilik merek) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

namanya tercatat dalam Daftar Internasional Madrid Protocol.  

“International Application Governed by Both the Agreement and the Protocol” 

(Permohonan internasional diatur oleh Madrid Agreement dan Madrid Protocol) 

adalah permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya 

merupakan Kantor suatu Negara yang terikat baik oleh Madrid Agreement maupun 

Madrid Protocol dan yang didasarkan pada pendaftaran dan memuat sebutan: 

a. Setidaknya satu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement tetapi tidak 

terikat oleh Madrid Protocol, dan 

b. Dari setidaknya satu Negara yang terikat oleh Madrid Protocol, dalam hal 

Negara tersebut juga terikat pada Madrid Agreement atau tidak, atau 

sekurang-kurangnya pada salah satu Organisasi Penandatangan. 

“International Application Governed Exclusively by the Agreement” 

(Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif oleh Madrid Agreement) 

berarti permohonan internasional yang Kantor Asalnya adalah Kantor: 

a. Dari suatu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement tetapi tidak terikat 

oleh Madrid Protocol, atau 

b. Dari suatu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement dan Madrid Protocol, 

suatu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement dan Madrid Protocol, 

dimana hanya Negara-negara yang dituju dalam permohonan internasional 

dan semua Negara yang dituju yang terikat oleh Madrid Agreement tetapi 

tidak terikat oleh Madrid Protocol. 
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“International Application Governed Exclusively by the Protocol” (Permohonan 

internasional yang diatur secara eksklusif oleh Madrid Protocol) adalah berarti 

permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya adalah: 

a. Suatu Negara yang terikat oleh Madrid Protocol tetapi tidak terikat oleh 

Madrid Agreement, atau 

b. Dari suatu Organisasi Penandatangan, atau 

c. Suatu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement dan Madrid Protocol, 

dimana penerapan internasional tidak memuat penunjukan Negara mana 

pun yang terikat pada Madrid Agreement namun tidak berdasarkan Madrid 

Protocol.  

“International Application Governed by both the Agreement and the Protocol” 

(Permohonan internasional diatur oleh Madrid Agreement dan Madrid Protocol) 

adalah permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya 

merupakan Kantor suatu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement sekaligus 

Madrid Protocol dan yang didasarkan pada pendaftaran dan memuat: 

a. Setidaknya satu Negara yang terikat oleh Madrid Agreement tetapi tidak oleh 

Madrid Protocol, dan 

b. Dari setidaknya satu Negara yang terikat oleh Madrid Protocol, dalam hal 

Negara tersebut juga terikat pada Madrid Agreement atau tidak, atau 

sekurang-kurangnya pada salah satu Organisasi Penandatangan. 

“International Application” (permohonan internasional) adalah permohonan 

pendaftaran internasional suatu merek yang diajukan berdasarkan Agreement atau 

Protocol atau keduanya, tergantung keadaannya. 

“International Bureau” (Biro Internasional) disingkat IB adalah Biro Internasional 

WIPO (World of Intellectual Property Office). 

“International Classification of Figurative Elements” (Klasifikasi Internasional 

Elemen Figuratif) adalah Klasifikasi yang ditetapkan oleh the Vienna Agreement 

Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks pada 

tanggal 12 Juni 1973.  
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“International Classification of Goods and Services” atau “Nice Classification” 

(Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional) adalah Klasifikasi yang ditetapkan oleh 

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for 

the Purposes of the Registration of Marks pada tanggal 15 Juni 14x957, sebagaimana 

telah direvisi pada Stockholm pada 14 Juli 1967, dan di Jenewa pada 13 Mei 1977. 

“International Register” (Daftar Internasional) adalah kumpulan data resmi 

mengenai pendaftaran internasional yang dilakukan oleh Biro Internasional, yang 

datanya diwajibkan atau diizinkan oleh Madrid Protocol atau Peraturan, untuk 

disimpan dalam bentuk media apapun. 

“International Registration Number” (Nomor Pendaftaran Internasional atau IRN) 

adalah nomor daftar internasional untuk suatu permohonan merek internasional 

apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan 

oleh Biro Internasional sehingga layak untuk diteruskan ke masing-masing negara 

tujuan untuk dilakukan proses pemeriksaan substantif sesuai dengan hukum dari 

masing-masing negara tersebut. 

“International Registration” (Pendaftaran Internasional) adalah pendaftaran suatu 

merek yang dilakukan pada Biro Internasional WIPO yang dilakukan berdasarkan 

Madrid Agreement atau Madrid Protocol atau keduanya, tergantung keadaannya.  

“Invalidation” (Pembatalan) adalah keputusan oleh pejabat yang berwenang (baik 

secara administratif atau secara yudisial) dari Pihak yang ditunjuk yang melakukan 

pencabutan atau pembatalan, dalam teritorial Pihak yang melakukan pendaftaran 

internasional terhadap seluruh atau sebagian barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

tersebut. 

“Irregularity Notifications of Final Decisions” adalah pemberitahuan adanya 

kejanggalan pada putusan tetap. 

“Irregularity Notifications of Provisional Refusal” adalah pemberitahuan adanya 

kejanggalan pada usulan penolakan. 
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“Legal Entity” (Badan Hukum) adalah korporasi, asosiasi atau perkumpulan lain atau 

organisasi yang: menurut hukum yang berlaku, dapat memperoleh hak, dalam 

pengertian tanggung jawabnya dan menggugat atau digugat di pengadilan. 

“Madrid Agreement” adalah Madrid Agreement Concerning the International 

Registration of Marks (Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Internasional) 

tanggal 14 April 1891, sebagaimana telah direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 

1967 dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. 

“Madrid Goods and Services” (MGS) adalah sistem klasifikasi internasional untuk 

jenis barang dan jasa oleh WIPO yang digunakan sebagai acuan dalam pendaftaran 

permohonan merek. 

“Madrid Office Portal” adalah sarana online yang dirancang untuk Negara anggota 

Madrid dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Akses secara langsung ke Daftar Internasional; 

b. Alat pencarian ke Pendaftaran Internasional; 

c. Pertukaran informasi elektronik dengan Biro Internasional; 

d. Pencadangan ke sistem nasional. 

“Madrid Protocol” adalah Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 

International Registration of Marks (Protokol Terkait Perjanjian Madrid Tentang 

Pendaftaran Merek Internasional), yang disetujui di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989. 

“Notification of Provisional Refusal” (Pemberitahuan Usulan Penolakan) adalah 

pernyataan usulan penolakan terhadap permohonan merek yang diajukan dari Kantor 

Pihak yang dituju. 

“Notification Date” adalah tanggal pemberitahuan Biro Internasional atas 

permohonan pendaftaran internasional ke negara tujuan atau negara penunjukan 

selanjutnya. 

“Office of Origin” (Kantor Asal) adalah Kantor Asal yang ditetapkan dalam Pasal 1 

ayat (3) Madrid Agreement atau Kantor Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) Madrid Protocol, atau keduanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  

ayat (2) Madrid Protocol. 
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“Office” (Kantor) adalah Kantor Merek pada Persetujuan yang bertanggung jawab 

atas pendaftaran merek, atau Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9quater 

Madrid Agreement atau Pasal 9 ayat (4) Madrid Protocol, atau keduanya, tergantung 

keadaannya. 

“Official form” (Formulir Resmi) adalah formulir yang dibuat oleh Biro Internasional 

atau formulir dalam bentuk apa pun yang mempunyai isi dan format yang sama. 

“Prescribed Fee” (biaya yang ditentukan) adalah biaya yang berlaku yang tercantum 

dalam Daftar Biaya (Schedule of Fees). 

“Regulations” (Peraturan) adalah peraturan-peraturan dalam Protocol Relating to 

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protokol 

Terkait Perjanjian Madrid Tentang Pendaftaran Merek Internasional). 

“Representative” (Kuasa Hukum) adalah kemitraan atau firma yang terdiri dari 

pengacara atau konsultan kekayaan intelektual yang telah ditunjuk sebagai 

perwakilan pemohon pada Biro Internasional. 

“Statement of Grant of Protection” (Pernyataan Pemberian Pelindungan) adalah 

pernyataan usulan pendaftaran terhadap permohonan merek yang diajukan dari 

Kantor Pihak yang dituju. 

“Subsequent Designation” (Penunjukan Selanjutnya) adalah subjek penunjukan 

yang dibuat setelah pendaftaran internasional yang merupakan permintaan perluasan 

pelindungan (teritorial) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) atau (2) Madrid Protocol, dan 

perluasan teritorial tersebut dicatat dalam Daftar Internasional. 

“Tacit Acceptance” adalah prinsip dalam Madrid Protocol (Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

Madrid Protocol) yaitu suatu permohonan internasional akan otomatis terdaftar karena 

tidak ada pemberitahuan usulan penolakan sampai dengan akhir jangka waktu 

pemberitahuan penolakan yang disepakati saat deklarasi keanggotaaan (Indonesia: 

18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Biro Internasional memberitahukan 

pendaftaran internasional). 
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“World Intellectual Property Organization” (Organisasi Kekayaan Intelektual 

Dunia) disingkat WIPO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan pelindungan kekayaan 

intelektual ke seluruh dunia. 

 

1.3. Indonesia sebagai Negara Asal 

Dalam perannya sebagai Kantor Asal, Kantor Negara anggota: 

a. Menerima, memeriksa dan mengesahkan permohonan internasional dan 

mengirimkan permohonan tersebut ke Biro Internasional; 

b. Memperbaiki kesalahan administratif dalam pengisian form MM2; 

c. Menerima irregularity letter dari Biro Internasional, memberitahukan kepada 

pemohon dan mengirimkan tanggapan pemohon kepada Biro Internasional; 

d. Memantau merek dasar dan memberitahukan kepada Biro Internasional jika ada 

efek berhentinya pelindungan merek tersebut; 

e. Mengirim konfirmasi pembayaran kepada Pemohon. 

Sistem Madrid hanya dapat digunakan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum yang mempunyai hak (hubungan) dengan anggota Sistem Madrid. Pemohon 

yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan 

Madrid Protocol melalui Indonesia, harus dapat memenuhi salah satu dari 3 (tiga) 

kriteria berikut [Pasal 2(1)(i)(ii) dan 2(2)] [Rule 1(xxv) dan (xxvi)]: 

a. Pemohon harus Warga Negara Indonesia, atau 

b. Pemohon harus berdomisili di Indonesia, atau 

c. Pemohon harus mempunyai usaha atau usaha komersial yang nyata dan efektif di 

Indonesia. 

Pendaftaran internasional tetap bergantung pada merek dasar selama 5 (lima) 

tahun sejak tanggal pendaftarannya. Jika merek dasar tidak berlaku lagi, baik 

sebagian atau seluruhnya, karena alasan apa pun (misalnya ditolak atau ditarik, 

dibatalkan atau tidak diperpanjang) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ini, maka 

pendaftaran internasional tidak lagi dilindungi dengan hak yang sama. Hal ini disebut 

sebagai efek penghentian dari merek dasar (central attack). Untuk mengurangi risiko 

tersebut maka pemohon sebaiknya memilih merek dasar yang sudah terdaftar, bukan 

permohonan pendaftaran yang masih dalam proses. Merek dasar tersebut harus tetap 

berlaku dan diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya, selama masa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual
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ketergantungan atau yang dikenal dengan istilah periode dependesi yaitu 5 (lima) 

tahun. Selain itu, dalam jangka waktu tersebut, pemilik pendaftaran internasional 

harus menyadari bahwa setiap perubahan kepemilikan merek dasar kepada pihak 

ketiga harus dilakukan dengan hati-hati, karena tanggung jawab untuk 

mempertahankan merek dasar tersebut akan lepas dari tanggung jawabnya. 

Pemohon sangat disarankan untuk membaca catatan rinci untuk pengajuan yang 

tersedia di laman situs WIPO sebelum mengisi formulir aplikasi internasional. Namun, 

mereka masih dapat menghubungi Kantor Asal untuk meminta pendampingan. 

 

1.4. Indonesia sebagai Negara Tujuan 

Selain sebagai negara asal, Indonesia juga berfungsi sebagai negara tujuan 

pendaftaran merek internasional. Pemilik Merek yang mereknya sudah terdaftar atau 

sudah diajukan di Indonesia sebagai Kantor Asal dapat menggunakan mereknya 

sebagai dasar pendaftaran internasional untuk mendapatkan pelindungan di negara-

negara anggota Madrid Protocol lainnya, begitu pula pemilik merek di negara-negara 

anggota Madrid Protocol lainnya juga dapat menggunakan merek nasional mereka 

sebagai dasar untuk mengajukan pendaftaran internasional yang ditujukan ke 

Indonesia. Pendaftaran merek internasional yang ditujukan ke Indonesia diterima oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) berdasarkan 

notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional. 

Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia akan diproses sesuai 

dengan ketentuan UU MIG. Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia 

akan langsung masuk pada tahap pengumuman selama 2 (dua) bulan. DJKI 

melakukan pemeriksaan formalitas berupa kelengkapan terjemahan dari jenis barang 

dan/atau jasa permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat 

dilakukan tahap pengumuman. 

Setelah tahap pengumuman, permohonan tersebut kemudian akan diperiksa 

secara substantif oleh Pemeriksa Merek dan hasil pemeriksaan substantif tersebut 

yang dapat berupa pendaftaran atau penolakan dikirimkan ke Biro Internasional 

paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal notifikasi atau pemberitahuan 

dari Biro Internasional ke Indonesia dan hasil pemeriksaan substantif tersebut 

kemudian akan dikirimkan ke Pemohon oleh Biro Internasional. Apabila hasil 

pemeriksaan substantif tersebut disetujui untuk didaftar, maka terhadap permohonan 
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pendaftaran merek internasional tersebut akan mendapatkan pelindungan di 

Indonesia. Apabila hasil pemeriksaan substantif adalah usulan penolakan, maka 

pemohon mempunyai hak untuk mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan 

tersebut ke DJKI. Usulan Penolakan tersebut dapat berupa usulan penolakan 

sebagian jenis barang dan/atau jasa atau usulan penolakan seluruh jenis barang 

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal pengajuan tanggapan 

atas usulan penolakan tersebut pemohon wajib menunjuk kuasa hukumnya di 

Indonesia. Alternatif lain untuk mengatasi usulan penolakan tersebut, jika 

permohonannya diusul tolak hanya untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, maka 

pemohon dapat mengajukan limitasi atas barang dan/atau jasa yang akan ditolak 

tersebut ke DJKI melalui Biro Internasional. Untuk mengajukan limitasi ini pemohon 

tidak perlu menunjuk kuasa hukumnya di Indonesia dan dianggap menerima usulan 

penolakan sebagian barang dan/atau jasa tersebut sehingga permohonan merek 

akan didaftarkan untuk barang dan/atau jasa yang tidak ditolak. Putusan akhir 

pemeriksaan atas tanggapan tersebut akan dikirimkan kembali ke Biro Internasional 

untuk kemudian dicatatkan dalam International Register. Apabila putusan akhir 

permohonan pendaftaran itu adalah penolakan maka merek tersebut tidak 

mendapatkan pelindungan di Indonesia. 

 

1.5. Periode Dependensi (The Dependency Period) 

1.5.1. Pengertian Periode Dependensi (Dependency Period) 

Pendaftaran internasional tergantung pada merek dasar selama 5 (lima) 

tahun. Sehingga, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran 

internasional, status pelindungan di negara tujuan memiliki ketergantungan pada 

status pelindungan merek dasar di negara asal. Seringkali merek dasar tidak lagi 

berlaku atau hilang pelindungannya karena tidak adanya tindakan pemilik merek, 

misalnya, dengan tidak menanggapi usulan penolakan merek dasar atau tidak 

memperpanjang merek dasar yang telah terdaftar. Oleh karena itu, pelindungan 

merek dasar harus selalu dijaga dan diperhatikan dalam periode waktu tersebut. 
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1.5.2. Ceasing of Effect yang terjadi pada Periode Dependensi (Dependency 

Period) 

Untuk mengatasi ketergantungan 5 (lima) tahun (dependency period) dari 

Sistem Madrid, Madrid Protocol memberikan kesempatan bagi pendaftaran 

internasional yang dibatalkan sebagai akibat dari Ceasing of Effect dengan 

memberikan solusi agar hilangnya hak atas merek di negara asal tidak berpengaruh 

terhadap hak atas merek tersebut di negara tujuan. Apabila hak atas merek 

internasional tidak berlaku atau hilang di negara asal, maka pemilik merek mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan permintaan transformasi1 ke kantor merek negara 

tujuan terhadap merek internasional yang dibatalkan atau ditolak di negara asal dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan atau penolakan di negara asal. 

Dengan mengajukan permintaan transformasi ini maka merek tersebut akan dianggap 

sebagai pendaftaran merek yang diajukan langsung ke masing-masing negara tujuan 

melalui jalur nasional. Selain itu, merek tersebut akan diperlakukan seolah-olah 

(permohonan pendaftaran) telah diajukan pada tanggal pendaftaran internasional 

yang tercatat sebelumnya. 

Setelah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran 

internasional telah lewat, maka pendaftaran merek internasional sudah bersifat 

independen atau tidak ada lagi ketergantungan pendaftaran merek internasional 

terhadap pendaftaran merek dasar di negara asal.2 Hilangnya hak atas merek di 

negara asal tidak akan mempengaruhi pelindungan merek tersebut di negara tujuan. 

 
1 Transformasi akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Untuk permohonan berasal 

dari negara anggota lainnya yang ditujukan ke Indonesia, maka pembahasan mengenai transformasi 
dapat dilihat pada Bab III. 

2 Pasal 6(2) Madrid Protocol. 
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Bab II 

Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional 

 
 
 
 
2.1. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau 

Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Asal Indonesia 

Indonesia sebagai negara asal (Kantor Asal) wajib melakukan pemeriksaan 

terhadap setiap Permohonan Internasional. Pemeriksaan dilakukan terhadap: 

kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir MM2, kesesuaian antara Permohonan 

Internasional dengan merek dasar baik itu Permohonan Dasar ataupun Pendaftaran 

Dasar serta bukti pembayaran biaya administrasi. Negara Asal menyampaikan 

Permohonan Internasional yang telah memenuhi persyaratan kepada Biro 

Internasional. Permohonan tersebut harus diterima oleh Biro Internasional dalam 

jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Permohonan 

Internasional diterima oleh DJKI. 

Apabila Indonesia sebagai negara asal maka dikenakan biaya penanganan 

(handling fee) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini belum termasuk biaya-

biaya lain yang telah ditentukan oleh masing-masing negara tujuan. 

 

2.1.1. Pemeriksaan Terhadap Subyek Permohonan 

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran internasional dilakukan 

untuk memvalidasi subyek yang mengajukan permohonan. Permohonan pendaftaran 

merek internasional dapat diterima jika subyek yang mengajukan permohonan adalah 

pihak yang sama dengan yang tercatat dalam merek dasar baik berupa permohonan 

atau pendaftaran. 

Selain itu, permohonan pendaftaran internasional dapat diterima oleh DJKI 

jika diajukan oleh: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Warga Negara Asing yang memiliki domisili di Indonesia;  

c. Badan hukum Indonesia; atau 

d. Badan hukum asing yang memiliki kegiatan yang nyata dan efektif di Indonesia. 
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Jika permohonan diajukan bukan oleh salah satu subyek yang disebutkan 

tersebut, permohonan pendaftaran merek internasional tidak dapat diterima. 

 

 

2.1.2. Pemeriksaan Terhadap Obyek Permohonan 

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran internasional juga dilakukan 

untuk memvalidasi objek permohonan merek yang diajukan. DJKI harus memastikan 

bahwa ruang lingkup pelindungan seperti label merek serta jenis barang dan/atau jasa 

tercakup dalam merek dasar yang dapat berupa permohonan atau pendaftaran. 

Berikut ini beberapa kemungkinan kasus yang terjadi terkait dengan pemeriksaan 

terhadap obyek permohonan pendaftaran internasional. 

Tabel 2.1. 
Ilustrasi Validasi Label Merek 

Validasi Label Merek 

Permohonan 
Internasional 

Merek Dasar Keterangan 

 
 
 
 
 
 

 

Diterima 

 
 
 

  PERTAMINA 
 
 
 

 

Diterima 

 
 
 
 
 
 

 

 
PERTAMINA Tidak Diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diterima 
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Tabel 2.2. 
Ilustrasi Validasi Jenis Barang dan/atau Jasa 

Validasi Jenis Barang/Jasa 

Permohonan 
Internasional 

Merek Dasar Keterangan 

Pakaian, alas kaki, dan 
tutup kepala 

Pakaian, alas kaki, dan 
tutup kepala 

Diterima 

Pakaian, alas kaki, dan 
tutup kepala 

Pakaian Tidak Diterima 

Celana, baju, jaket Pakaian Diterima  

Pakaian Celana, baju, jaket Tidak Diterima 

 

2.1.3. Pemeriksaan terhadap Permohonan Penunjukan Selanjutnya 

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penunjukan selanjutnya 

langsung ke Biro Internasional. Namun demikian, DJKI sebagai Kantor Negara Asal 

juga dapat menerima permohonan penunjukan selanjutnya sepanjang pemilik merek 

mengirimkan formulir permohonan MM4 ke DJKI. Pemeriksaan permohonan 

penunjukan selanjutnya dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian 

formulir MM4. Prosedur dan tata cara pemeriksaan permohonan penunjukan 

selanjutnya dilakukan sama dengan pemeriksaan permohonan internasional. 

 

2.2. Periode Dependensi (The Dependency Period) 

Pendaftaran Internasional bergantung pada merek dasar (baik permohonan 

merek di negara asal atau pendaftaran merek di negara asal) dalam jangka waktu  

5 (lima) tahun. Hal ini mengakibatkan pelindungan terhadap merek di suatu negara 

yang ditunjuk tergantung pada merek dasar (permohonan atau pendaftaran merek di 

negara asal) selama 5 (lima) tahun. Jika merek dasar tidak lagi berlaku di negara asal, 

baik sebagian atau seluruhnya, karena alasan apa pun, misalnya, ditolak atau adanya 

penghapusan atas permintaan pemilik merek, atau adanya pembatalan oleh kantor 

merek atau pengadilan, atau tidak diperpanjang masa pelindungannya, maka dalam 

periode 5 (lima) tahun tersebut pelindungan pendaftaran merek internasional di 

seluruh negara tujuan secara otomatis akan dibatalkan. Demikian pula halnya dengan 

pendaftaran internasional yang didasarkan pada merek yang masih dalam tahap 

permohonan di negara asal akan dibatalkan jika permohonan tersebut ditolak atau 
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ditarik kembali di negara asal dalam periode 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran 

internasional. Dalam hal merek dasar yang masih dalam tahap permohonan ditolak 

untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa maka jenis barang dan/atau jasa yang 

ditolak tersebut juga harus dibatalkan di seluruh negara tujuan. Hal ini dikenal dengan 

istilah central attack. 

Untuk pendaftaran merek internasional, DJKI sebagai kantor merek negara 

asal memiliki kewajiban untuk memberitahukan Biro Internasional tentang fakta dan 

keputusan mengenai tidak berlakunya atau hilangnya hak atas merek atau 

membatalkan pendaftaran internasional, baik secara keseluruhan atau sebagian 

apabila permohonan merek atau pendaftaran merek di Indonesia yang menjadi dasar 

pendaftaran merek internasional dibatalkan atau dihapus berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya pemberitahuan, Biro 

Internasional akan membatalkan pendaftaran internasional sesuai ketentuan 

kemudian akan diumumkan dalam daftar registrasi internasional dan diteruskan ke 

negara tujuan pelindungan merek. Kantor merek negara tujuan kemudian akan 

membatalkan pelindungan merek tersebut berdasarkan notifikasi atau pemberitahuan 

dari Biro Internasional.3 

Hal inilah yang biasa disebut ceasing of effect yaitu hilangnya pelindungan 

suatu merek dalam pendaftaran internasional di seluruh negara tujuan, baik sebagian 

atau seluruhnya karena merek dasarnya kehilangan pelindungan di Kantor Asal dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pembatalan atau penghapusan atas dasar 

putusan pengadilan. Perlu diinformasikan bahwa ceasing of effect dapat dihindari 

apabila pembatalan merek yang menjadi dasar pendaftaran internasional dibatalkan 

setelah melewati atau di luar jangka waktu periode dependensi (permohonan atau 

pendaftaran merek dasar menjadi independen). 

 

 
3 Pasal 6 (4) Madrid Protocol 
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Gambar 2.1. 
Alur Proses Permohonan Internasional Apabila Terdapat Gugatan 

Dengan kata lain, pelindungan yang timbul dari pendaftaran internasional 

tidak dapat lagi diberlakukan jika, sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun 

sejak tanggal pendaftaran internasional, permohonan dasar atau pendaftaran yang 

timbul darinya atau pendaftaran dasar tersebut tidak lagi memperoleh pelindungan 

hukum karena: 

a. Telah ditarik kembali; 

b. Telah kadaluarsa; 

c. Telah ditolak; atau 

d. Telah menjadi subjek keputusan akhir penolakan, pencabutan, pembatalan atau 

penghapusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

Dependensi ini bersifat mutlak, dan berlaku tanpa memandang alasan 

mengapa permohonan dasar ditolak atau ditarik kembali atau pendaftaran dasar tidak 

lagi memperoleh pelindungan hukum, baik sebagian maupun seluruhnya.  

Selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, 

pelindungan yang timbul dari pendaftaran internasional tetap bergantung pada merek 

dasar baik yang berupa permohonan atau pendaftaran. Pelindungan yang timbul dari 

pendaftaran internasional tidak dapat lagi diberlakukan apabila pendaftaran dasar, 

atau pendaftaran yang timbul dari permohonan dasar dibatalkan, dihapuskan, telah 
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kadaluarsa, atau jika permohonan dasar tersebut menjadi subjek keputusan 

penolakan akhir atau ditarik kembali, baik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

dependensi atau sebagai akibat dari tindakan yang telah dimulai dalam jangka waktu 

dependensi. 

 

 

Gambar 2.2. 
Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Secara Umum 

 

Gambar 2.3. 
Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Apabila Terdapat Gugatan 
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2.3. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau 

Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Tujuan Indonesia 

Indonesia sebagai negara tujuan permohonan penunjukan selanjutnya akan 

diterima oleh DJKI berdasarkan notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional. 

Permohonan penunjukan yang ditujukan ke Indonesia akan diproses sesuai dengan 

ketentuan UU MIG. DJKI melakukan pemeriksaan formalitas berupa kelengkapan 

terjemahan dari jenis barang dan/atau jasa permohonan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan agar dapat dilakukan tahap pengumuman atau publikasi. Untuk 

Indonesia sebagai negara tujuan, permohonan penunjukan selanjutnya dikenakan 

biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disesuaikan dengan biaya pengajuan 

permohonan internasional dari Indonesia. 

2.3.1. Publikasi 

Publikasi/Pengumuman dilakukan selama 2 (dua) bulan sejak dinyatakan 

lengkap. Berita Resmi Protokol Madrid diterbitkan secara berkala dengan sarana 

elektronik melalui laman resmi www.dgip.go.id.  

Dalam hal keberatan, dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai 

bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang 

berdasarkan UU MIG tidak dapat didaftar atau ditolak. Untuk permohonan pendaftaran 

merek internasional, DJKI tidak memberikan pemberitahuan adanya keberatan 

kepada Pemohon dan Pemohon tidak dapat mengajukan sanggahan. 

 

2.3.2. Dasar Penolakan 

Permohonan pendaftaran internasional terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu 

permohonan pendaftaran internasional dengan kode ENN dan permohonan 

penunjukan selanjutnya dengan kode EXN, dan selanjutnya disebut permohonan 

pendaftaran internasional. Terhadap permohonan-permohonan tersebut akan 

dilakukan pemeriksaan substantif. 

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran internasional 

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara 

tujuan. DJKI sebagai salah satu negara tujuan permohonan pendaftaran internasional 

melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan UU MIG. 

http://www.dgip.go.id/
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Permohonan pendaftaran internasional yang telah melalui masa 

pengumuman akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Sebelum melakukan 

pemeriksaan substantif, diperlukan validasi terkait kesesuaian database di DJKI, 

Indonesia sebagai negara tujuan dengan dokumen permohonan pendaftaran 

internasional yang terlampir dalam database DJKI atau dapat diunduh melalui laman 

WIPO, baik Madrid Monitor maupun Madrid Office Portal. Adapun hal-hal yang perlu 

dilakukan saat melakukan validasi data adalah sebagai berikut: 

a. Validasi tanggal 

Pemeriksa memastikan bahwa pendaftaran merek tersebut dengan status 

permohonan pendaftaran internasional (ENN) atau permohonan penunjukkan 

selanjutnya (EXN4). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tanggal pendaftaran 

internasional (IRD), tanggal pengajuan, tanggal efektif, tanggal pemberitahuan 

pendaftaran di negara tujuan, maupun tanggal prioritas5. 

Pada ENN, untuk memastikan tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal 

IRD. Tanggal efektif sesuai dengan tanggal IRD. Tanggal pengajuan sesuai dengan 

tanggal notifikasi. Hal ini dikarenakan dalam hal permohonan pendaftaran merek 

internasional dengan status ENN, tanggal penerimaan dan tanggal efektif adalah 

tanggal pendaftaran merek internasional (IRD) yang dalam pemeriksaan substantif, 

tanggal tersebut merupakan acuan dalam penelusuran merek pembanding. Selain itu, 

dalam permohonan pendaftaran merek internasional terdapat tanggal pengajuan 

sesuai dengan tanggal notifikasi pengajuan di negara tujuan yang merupakan tanggal 

untuk menentukan batas waktu pemeriksaan substantif yaitu selama 18 (delapan) 

bulan, bukan sebagai dasar penolakan. 

Pada EXN, untuk memastikan tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal 

IRD. Tanggal efektif sesuai dengan tanggal penunjukan selanjutnya (subsequent 

designation). Selanjutnya, dalam pemeriksaan substantif, tanggal tersebut dasar 

untuk penelusuran merek pembanding. Tanggal pengajuan sesuai dengan tanggal 

notifikasi yang merupakan tanggal untuk menentukan batas waktu pemeriksaan 

substantif selama 18 bulan, bukan sebagai dasar penolakan. 

 
4 Lihat Bab III mengenai Penunjukan Selanjutanya (Subsequent Designation). 
5 Tanggal Prioritas akan dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 2.2.5. mengenai Hak Prioritas. 
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Validasi terhadap tanggal-tanggal tersebut di atas akan berdampak terhadap 

jangka waktu pelindungan, proses pemeriksaan, maupun sebagai dasar penolakan. 

Batas waktu pemeriksaan 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal pengajuan. 

Tabel 2.3. 
Contoh Ilustrasi Validasi Tanggal Pada Permohonan ENN dan EXN 

 ENN EXN 

Merek 

 
 

Tanggal Pengajuan 11 Juli 2024 4 Juli 2024 

Tanggal Penerimaan 18 April 2024 27 April 2009 

Tanggal Efektif 18 April 2024 19 Juni 2024 

Tanggal Prioritas 7 Maret 2024 - 

 

Berdasarkan tabel di atas, tertera pada notifikasi ENN, tanggal pengajuan  

11 Juli 2024 adalah tanggal notifikasi dari Biro Internasional sebagai tanda dimulainya 

pemeriksaan substantif paling lama 18 (delapan belas) bulan dari tanggal tersebut. 

Tanggal penerimaan 18 April 2024 adalah tanggal pendaftaran internasional (IRD). 

Pada ENN, tanggal efektif sama dengan tanggal penerimaan yaitu 18 April 2024 yang 

dijadikan acuan untuk melakukan penelusuran merek pembanding, namun karena 

adanya penggunaan hak prioritas maka penelusuran merek pembanding mengacu 

pada tanggal prioritas yaitu tanggal 7 Maret 2024. Apabila merek “THE PAPER 

BUNNY” tersebut terdaftar, maka pelindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung dari 

18 April 2024 (lihat Gambar 2.4.). 

Pada notifikasi EXN, tanggal pengajuan 4 Juli 2024 merupakan tanggal 

notifikasi dari Biro Internasional sebagai tanda dimulainya pemeriksaan substantif 

paling lama 18 (delapan belas) bulan dari tanggal tersebut. Tanggal penerimaan  

27 April 2009 adalah tanggal pendaftaran internasional (IRD). Pada EXN, tanggal 

efektif merupakan tanggal penunjukan selanjutnya (subsequent designation) yang 

berlaku sebagai effective filing date yaitu 19 Juni 2024 yang dijadikan acuan untuk 

melakukan penelusuran merek pembanding. Apabila merek “SIMPLEXA” tersebut 

terdaftar di DJKI dan merek tersebut sudah melakukan perpanjangan di Biro 

Internasional (lihat Date of the renewal pada Gambar 2.5.), maka pelindungan selama 

10 (sepuluh) tahun dihitung dari tanggal Date of renewal (lihat pada Gambar 2.5.) yaitu 
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27 April 2019. Apabila merek “SIMPLEXA” tersebut terdaftar di DJKI dan merek 

tersebut masih dalam masa pelindungan 10 (sepuluh) tahun di Biro Internasional 

(belum melakukan perpanjangan), maka pelindungan selama 10 (sepuluh) tahun 

dihitung dari tanggal penerimaan (lihat pada Gambar 2.5.). 
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Gambar 2.4. 
Ilustrasi Validasi Tanggal Pada ENN dengan Adanya Penggunaan Hak Prioritas 

 

Tanggal Penerimaan dan 
Tanggal Efektif 

Tanggal Prioritas 

Tanggal Pengajuan 
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Gambar 2.5. 
Ilustrasi Validasi Tanggal Pada EXN 

 

Tanggal Efektif 

Tanggal Pengajuan 

Tanggal Penerimaan 

Tanggal Acuan Dimulainya Pelindungan 
selama 10 (sepuluh) tahun 
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Gambar 2.8. 
Contoh Usulan Penolakan Terhadap Seluruh Jenis Barang Dan/Atau Jasa 
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2.4.1.2. Usulan Penolakan Untuk Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa 

Prosedur usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa yang 

berlaku di DJKI adalah pemilik merek diharuskan menanggapi usulan penolakan, dan 

jika mereka tidak menanggapi usulan penolakan, permohonan pendaftaran 

internasional akan ditolak untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa meskipun usulan 

penolakan hanya berlaku untuk sebagian barang dan/atau jasa. 

DJKI sebagai kantor yang ditunjuk boleh keberatan dengan suatu istilah yang 

terdapat dalam daftar barang dan/atau jasa yang terdapat dalam permohonan 

pendaftaran internasional, dengan pertimbangan bahwa istilah untuk jenis barang 

dan/atau jasa tersebut terlalu luas atau tidak jelas. Keberatan tersebut harus 

dituangkan dalam bentuk usulan penolakan. DJKI dapat mengusulkan untuk 

mengganti jenis barang dan/atau jasa yang terlalu luas tersebut dengan istilah yang 

lebih sempit atau lebih tepat dalam pendaftaran internasional. Ketika pemilik 

menanggapi usulan penolakan dan menerima istilah yang diusulkan oleh kantor tujuan 

yang ditunjuk, hasilnya akan menjadi pelindungan terhadap jenis barang dan/atau jasa 

dengan pembatasan (limitasi) yang berlaku hanya untuk DJKI. 

Terhadap Usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, 

pemohon diberikan 2 (dua) alternatif upaya hukum, yaitu: 

1) Mengajukan tanggapan atas usulan penolakan; 

Prosesnya sama dengan mengajukan tanggapan atas usulan penolakan terhadap 

seluruh jenis barang dan/atau jasa sebagaimana telah disebutkan di atas. 

2) Mengajukan limitasi ke Biro Internasional. 

Selain dengan mengajukan tanggapan atas usulan penolakan ke DJKI, pemohon 

juga diberikan alternatif upaya hukum lain terhadap usulan penolakan untuk 

sebagian jenis barang dan/atau jasa, yaitu dengan mengajukan limitasi ke Biro 

Internasional (MM6). 

Berikut merupakan contoh usulan penolakan untuk sebagian jenis barang 

dan/atau jasa: 
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 Gambar 2.9. 
Contoh Usulan Penolakan Terhadap Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa 
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2.4.2. Irregularity Notice terkait Usulan Penolakan 

Biro Internasional akan melakukan pemeriksaan terhadap pemberitahuan 

usulan penolakan yang telah dikirimkan oleh DJKI untuk memastikan usulan 

penolakan tersebut telah sesuai. Jika usulan penolakan telah sesuai, Biro 

Internasional akan mencatat usulan penolakan dalam pendaftaran Internasional, 

disertai tanggal pemberitahuan dikirimkan. Jika pemberitahuan usulan penolakan 

tidak sesuai, Biro Internasional akan menerbitkan Irregularity Notice terhadap usulan 

penolakan. 

Terdapat 3 (tiga) jenis irregularity untuk usulan penolakan, masing masing 

dengan tingkatan dan konsekuensi yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 

a. Usulan penolakan yang terkena irregularity namun tetap dicatat; 

Terhadap usulan penolakan yang mendapatkan irregularity ini, Biro 

Internasional akan tetap mencatat usulan penolakan dalam pendaftaran internasional. 

Biro Internasional kemudian akan meminta kantor tujuan untuk memperbaiki 

pemberitahuan usulan penolakan dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Sebagai 

contoh yang termasuk irregularity ini: jika indikasi barang dan/atau jasa yang 

terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh penolakan tidak ada; atau tidak jelas lingkup 

pelindungannya apakah untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa; atau 

usulan penolakan terhadap sebagian jenis barang dan/atau jasa namun tidak 

menyebutkan indikasi barang dan/atau jasa yang terpengaruh atau tidak terpengaruh 

oleh usulan penolakan; atau jika pemberitahuan usulan penolakan tidak melampirkan 

reproduksi merek pembanding yang dimohonkan atau terdaftar sebelumnya atau jika 

rincian terkait dengan merek pembanding sebelumnya termasuk nama dan pemilik 

merek pembanding sebelumnya tidak ada; atau tidak menguraikan dengan benar 

detail dari merek pembanding. 
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Gambar 2.10. 
Contoh Usulan Penolakan Yang Terkena Irregularity Namun Tetap Dicatat 

 

b. Usulan penolakan yang terkena irregularity dan tidak dianggap sebagai usulan 

penolakan namun masih dapat diperbaiki; 

Irregularity tipe ini menyebabkan penundaan dalam pencatatan 

pemberitahuan usulan penolakan. Dalam hal ini jika kantor tujuan mengirimkan 

pemberitahuan yang telah diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Namun, 

jika kantor tujuan tidak memperbaiki pemberitahuan usulan penolakan yang 

terkena irregularity dalam batas waktu 2 (dua) bulan, pemberitahuan usulan 

penolakan tidak akan dianggap sebagai usulan penolakan. Biro Internasional akan 

memberitahukan pemilik merek dan kantor tujuan yang mengeluarkan usulan 

penolakan tersebut bahwa Biro Internasional tidak akan menganggap 

pemberitahuan usulan penolakan tersebut, dengan menyebutkan alasannya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Rule 18(1)(d).  
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Apabila suatu kantor memperbaiki pemberitahuan usulan penolakan dengan 

menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan tanggapan atau banding, kantor 

tersebut harus menyebutkan jangka waktu yang baru (sebagai contoh, dimulai dari 

tanggal pemberitahuan yang telah diperbaiki dikirimkan oleh Biro Internasional), 

sebaiknya dengan menyebutkan tanggal jangka waktu tersebut berakhir. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan pada Rule 18(1)(e) dan 18(1)(f). Yang termasuk 

irregularity ini: 

1) tidak menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan tanggapan; 

2) tidak menyebutkan tanggapan seharusnya diajukan terhadap otoritas mana. 

 

c. Usulan penolakan yang terkena irregularity dan tidak dapat dianggap sebagai 

usulan penolakan oleh Biro Internasional. 

Irregularity ini merupakan irregularity yang paling berat. Dalam kasus ini, kantor 

tujuan harus mengirimkan usulan penolakan yang baru jika masih dalam jangka 

waktu 18 (delapan belas) bulan. Jika batas waktu telah lewat, pendaftaran 

internasional dianggap dilindungi di anggota yang ditunjuk berdasarkan prinsip 

penerimaan diam-diam. (Pasal 4) (Rule 18(1)(a) dan (2)). 

Usulan penolakan yang tidak dapat dianggap dan akan diabaikan oleh Biro 

Internasional jika  

1) tidak mencantumkan nomor pendaftaran internasional (IRN) kecuali indikasi-

indikasi lain terdapat dalam pemberitahuan tersebut yang mengizinkan 

pendaftaran internasional terhadap usulan penolakan tersebut diidentifikasikan; 

2) tidak mencantumkan alasan penolakan; 

3) usulan penolakan yang dikirimkan lewat waktu yang telah ditentukan (untuk 

DJKI apabila usulan penolakan dikirimkan lewat dari 18 bulan).  

 

2.5. Putusan Tetap dari Pendaftaran Internasional (Final Decisions) 

Putusan tetap dari pendaftaran internasional adalah status akhir dari merek 

yang pendaftarannya diajukan melalui sistem pendaftaran internasional Madrid 

Protocol setelah semua prosedur pendaftaran di kantor negara tujuan selesai.  

Kantor negara tujuan pada pendaftaran internasional dalam hal ini adalah 

DJKI, diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan ke Biro Internasional yang 
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menyatakan status akhir merek tersebut di Indonesia. Pemberitahuan dikirim segera 

setelah seluruh prosedur pendaftaran merek yang dilakukan oleh DJKI selesai.  

Terdapat 3 (tiga) tipe putusan tetap terkait status akhir merek, yaitu:   

a. Putusan Daftar (Statement of Grant of Protection Where No Notification of 

Provisional Refusal Has Been Communicated); 

b. Putusan Daftar Setelah Usulan Penolakan (Statement of Grant of Protection 

Following a Provisional Refusal); 

c. Putusan Penolakan Tetap (Confirmation of Total Provisional Refusal). 

 

2.5.1. Putusan Daftar (Statement of Grant of Protection Where No Notification 

of Provisional Refusal Has Been Communicated) 

Ketika DJKI telah menyelesaikan seluruh prosedur dan tidak menemukan 

dasar penolakan merek, maka sesegera mungkin dan sebelum berakhirnya jangka 

waktu berlakunya penolakan, wajib mengirimkan pemberitahuan ke Biro Internasional 

yang menyatakan bahwa pelindungan diberikan pada merek tersebut atau didaftar, 

Pemberitahuan Putusan Daftar tersebut setara dengan sertifikat pendaftaran 

domestik yang dikeluarkan DJKI. Biro Internasional akan mencatat Putusan Daftar 

dalam Daftar Internasional dan memberitahukan kepada pemilik merek, serta 

mengunggah keputusan ini ke database Madrid Monitor yang tersedia di laman WIPO. 

Apabila Biro Internasional tidak menerima pemberitahuan Putusan Daftar 

atau usulan penolakan dari negara tujuan hingga berakhirnya jangka waktu yang 

ditentukan, dalam hal ini 18 (delapan belas) bulan untuk negara tujuan Indonesia, 

maka prinsip tacit acceptance berlaku dan pelindungan terhadap merek tersebut 

dianggap diberikan. 

Contoh Surat Putusan Daftar (Statement of Grant of Protection) dapat dilihat 

berikut ini: 
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Gambar 2.11. 
Contoh Surat Putusan Daftar (Statement of Grant of Protection) 
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2.5.2. Putusan Daftar Setelah Usulan Penolakan (Statement of Grant of 

Protection Following a Provisional Refusal) 

Setelah DJKI mengeluarkan surat usulan penolakan, pemohon dapat 

mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan tersebut melalui kuasa Pemohon. 

Hasil putusan yang dikeluarkan dari pemeriksaan lanjutan tersebut adalah putusan 

tetap yaitu putusan daftar untuk sebagian maupun putusan daftar untuk seluruh jenis 

barang dan/atau jasa. Hasil putusan tersebut tergantung pada upaya pemohon dalam 

mengatasi usulan penolakan. DJKI mengeluarkan surat pemberitahuan putusan tetap 

tersebut dan memberitahukan kepada pemohon serta wajib meneruskan ke Biro 

Internasional.  

a. Putusan Daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (partial) 

Dalam pemberitahuan putusan daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, 

harus mencantumkan jenis barang dan/atau jasa yang dikabulkan pelindungannya. 

Contoh putusan daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (partial) dapat 

dilihat berikut ini: 
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Gambar 2.12. 
Contoh Putusan Daftar untuk Sebagian Jenis Barang Dan/Atau Jasa (Partial) 
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b. Diterima secara keseluruhan (Total)  

Putusan Daftar yang memberikan efek penarikan usulan penolakan dan 

pelindungan diberikan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan. 

Contoh putusan daftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (total) dapat dilihat 

berikut ini: 

 

Gambar 2.13. 
Contoh Putusan Daftar Untuk Seluruh Jenis Barang dan/atau Jasa (Total) 
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2.5.3. Putusan Penolakan Tetap (Confirmation of Total Provisional Refusal) 

Pemberitahuan penolakan tetap dikeluarkan oleh DJKI setelah semua 

prosedur pendaftaran merek selesai, berupa putusan penolakan merek terhadap 

seluruh jenis barang dan/atau jasa, yaitu terdiri dari: 

a. Penolakan total karena tanggapan tidak diterima 

Penolakan total karena tanggapan tidak diterima yaitu pemberitahuan penolakan 

total setelah adanya tanggapan dari pemohon atas usulan penolakan yang 

dikirimkan oleh DJKI. 

b. Penolakan total dalam hal pemohon tidak mengajukan tanggapan atas usulan 

penolakan yang dikirimkan oleh DJKI (no response). 

Berikut ini terdapat contoh putusan penolakan tetap yang dikeluarkan oleh 

DJKI: 
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Gambar 2.14. 
Contoh Putusan Penolakan Tetap (Confirmation of Total Provisional Refusal) 
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2.5.4. Pemberitahuan Irregularity yang Mungkin Terjadi (Possible Irregularity) 

Pemberitahuan yang dikirimkan DJKI ke WIPO terkait status akhir 

permohonan merek internasional, dimungkinkan mendapatkan irregularity dari WIPO. 

Adapun bentuk irregularity yang mungkin terjadi pada pemberitahuan putusan daftar 

sebagian, yaitu:  

a. Tidak menuliskan kelas barang dan/atau jasa yang di limitasi 
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Gambar 2.15. 
Contoh Surat Irregularity Apabila Tidak Menuliskan Kelas Barang Dan/Atau Jasa 

Yang Di Limitasi 
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b. Hanya menyatakan bahwa terhadap kelas barang dan/atau jasa tertentu tidak 

dapat perubahan. 
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Gambar 2.16. 
Contoh Surat Irregularity Apabila Hanya Menyatakan Bahwa Terhadap Kelas 

Barang dan/atau Jasa Tertentu Tidak Dapat Perubahan 
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2.6. Penunjukan Selanjutnya (Subsequent Designations) 

2.6.1. Pengertian Penunjukan Selanjutnya (Subsequent Designation) 

Pemohon dapat memperluas cakupan geografis dari pendaftaran 

internasional yang sudah ada dengan mengajukan penunjukan selanjutnya 

(menambahkan anggota), yang disebut Subsequent Designation. Pemohon mungkin 

ingin melakukan hal ini karena sejumlah alasan, misalnya, untuk memperluas 

wilayahnya ke wilayah baru atau untuk menambah anggota yang bukan merupakan 

pihak dalam Madrid Protocol pada saat mengajukan permohonan internasional. 

Pemohon mungkin juga ingin memperluas cakupan penunjukan yang sudah ada yang 

tidak mencakup seluruh barang dan/atau jasa dalam pendaftaran internasional; atau 

untuk menunjuk kembali karena Pemohon tidak memperoleh pelindungan (setelah 

penolakan terakhir, pembatalan atau penolakan) dan alasan yang mencegah 

pelindungan tersebut tidak ada lagi. 

2.6.2. Efek Berlakunya Penunjukan Selanjutnya (Subsequent Designation) 

Penunjukan selanjutnya berarti bahwa pendaftaran internasional akan 

diperluas ke anggota tambahan dan dapat dilakukan untuk seluruh daftar barang 

dan/atau jasa, atau hanya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang tercatat dalam 

Daftar Internasional. Jika semua formalitas terpenuhi, Biro Internasional akan 

mencatat penunjukan selanjutnya, bahkan untuk anggota yang sudah ditunjuk dalam 

pendaftaran internasional yang ada. 

Apabila, setelah adanya pembatasan pada daftar barang dan/atau jasa, 

penolakan sebagian pelindungan atau pembatalan sebagian, maka pelindungan yang 

dihasilkan dari pendaftaran internasional hanya mencakup sebagian dari barang 

dan/atau jasa yang dicatat dalam Daftar Internasional, penunjukan selanjutnya dapat 

dilakukan untuk seluruh atau sebagian barang dan/atau jasa yang tersisa. 

Apabila penunjukan selanjutnya dilakukan beberapa kali, untuk jenis barang 

dan/atau jasa yang berbeda dari daftar barang dan/atau jasa yang pernah diajukan 

sebelumnya, atau bahkan barang dan/atau jasa yang sama atau serupa, maka DJKI 

yang menentukan ruang lingkup pelindungannya. 
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2.7. Putusan Lebih Lanjut (Further Decisions) 

Perubahan keputusan dapat terjadi pada permohonan pendaftaran merek 

internasional yang telah diputus oleh DJKI baik berdasarkan keputusan Komisi 

Banding Merek maupun keputusan Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak 

ketiga. Perubahan keputusan dapat berlaku untuk sebagian atau untuk seluruh barang 

dan/atau jasa. 

Terhadap perubahan keputusan merek internasional berdasarkan putusan 

Komisi Banding Merek maupun Pengadilan, Bagian Pelayanan Hukum akan 

menerbitkan dan mengirimkan further decision ke Biro Internasional. 

2.7.1. Banding 

Apabila terdapat keputusan lebih lanjut yang mengubah ruang lingkup hak 

pendaftaran internasional yang ditujukan ke Indonesia yang telah ditolak tetap, DJKI 

wajib memberitahukan keputusan lebih lanjut pemilik merek berdasarkan  

Rule 18ter (4). 

Apabila DJKI telah memberitahukan kepada Biro Internasional mengenai 

keputusan penolakan tetap, pemilik merek melalui kuasanya dapat mengajukan 

banding atas keputusan akhir tersebut kepada Komisi Banding Merek atau Pengadilan 

dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila DJKI, menerima adanya keputusan lebih lanjut seperti keputusan 

yang dihasilkan dari pengajuan banding yang mempengaruhi ruang lingkup 

pelindungan tersebut, maka DJKI harus mengirimkan pernyataan lebih lanjut kepada 

Biro Internasional termasuk menunjukkan barang dan/atau jasa yang mereknya 

dilindungi. Hal ini juga berlaku untuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap yang mempengaruhi ruang lingkup pelindungan. 

Apabila keputusan Komisi Banding Merek menguatkan Keputusan 

sebelumnya dan tidak mengubah ruang lingkup pelindungan, DJKI tidak perlu 

memberitahu Biro Internasional. DJKI hanya memberitahukan kepada Biro 

Internasional apabila keputusan tersebut mempengaruhi ruang lingkup pelindungan 

sebagaimana telah dicatat dalam Daftar Internasional, yang berarti bahwa ruang 

lingkupnya akan semakin sempit atau lebih luas. Dalam praktiknya dimungkinkan 

terdapat beberapa keputusan selanjutnya, misalnya, keputusan lebih lanjut dari 
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Komisi Banding Merek. Jika keputusan tersebut diajukan banding ke pengadilan, 

maka keputusan pengadilan berikutnya mungkin merupakan keputusan lebih lanjut. 

 

2.7.2. Pengadilan 

Dalam praktiknya dimungkinkan terdapat beberapa further decisions, 

misalnya, keputusan lebih lanjut dari Komisi Banding Merek. Jika keputusan tersebut 

diajukan banding ke pengadilan, maka putusan pengadilan berikutnya mungkin 

menjadi further decisions. 

Apabila putusan Pengadilan menguatkan Keputusan sebelumnya dan tidak 

mengubah ruang lingkup pelindungan, DJKI tidak perlu memberitahu Biro 

Internasional. DJKI hanya memberitahukan kepada Biro Internasional apabila putusan 

pengadilan mempengaruhi ruang lingkup pelindungan sebagaimana telah dicatat 

dalam Daftar Internasional, yang berarti bahwa ruang lingkupnya berubah, semakin 

sempit atau lebih luas. 



67 
 

Bab III 

Pasca Permohonan 

 

3.1. Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Asal 

3.1.1. Penunjukan Selanjutnya Pendaftaran Internasional (Subsequent 

Designation to the International Registration) 

Penambahan tujuan negara atau barang dan/atau jasa pada Pendaftaran 

Internasional (International Registration) dapat dilakukan oleh Pemilik merek (Holder) 

sendiri atau melalui Kantor Asal (Office of Origin). Apabila Pemilik merek melakukan 

permohonan melalui Kantor Asal, maka tanggal penerimaan adalah pada saat 

dokumen diterima oleh Kantor Asal dengan catatan dokumen tersebut dikirimkan ke 

Biro Internasional dalam waktu 2 (dua) bulan. Apabila dokumen tersebut dikirimkan 

lebih dari 2 (dua) bulan, maka tanggal penerimaan adalah pada saat dokumen 

tersebut diterima oleh Biro Internasional. Apabila Pemilik merek melakukan 

permohonan langsung melalui Biro Internasional, maka tanggal penerimaan adalah 

pada saat dokumen diterima oleh Biro Internasional. 

Syarat permohonan penunjukan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir MM4 (subsequent designation); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Biaya individual untuk setiap negara penambahan tujuan; dan 

d. Memiliki IRN (International Registration Number). 

3.1.2. Pencatatan Pengalihan Hak (Record a Change in Ownership) 

Pengalihan hak dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja. 

Apabila dilakukan secara keseluruhan maka negara tujuan dan barang dan/atau jasa 

akan dialihkan, namun jika hanya sebagian maka hanya beberapa negara dan/atau 

beberapa barang dan/atau jasa. Setelah dilakukan permohonan pengalihan hak, 

maka Kantor Asal atau Pemilik merek akan mengirimkan permohonan ke Biro 

Internasional, setelah Biro Internasional menerima permohonan tersebut, Biro 

Internasional akan memberikan notifikasi kepada negara tujuan. 
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Syarat permohonan pengalihan hak atas merek internasional adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengisi formulir MM5 (record a change in ownership); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Alamat email Pemilik merek yang baru dan alamat email representatif apabila 

menggunakan representatif; dan 

d. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.3. Pembatasan 

3.1.3.1. Pembatasan Jenis Barang dan/atau Jasa (Limit the List of Goods and 

Services) 

Pembatasan jenis barang dan/atau jasa dilakukan untuk membatasi jenis 

barang dan/atau jasa yang dimohonkan di 1 (satu) atau beberapa negara tujuan. Hal 

ini dilakukan untuk mengatasi usulan penolakan atau memenuhi perjanjian 

penyelesaian dengan pihak ketiga. Pembatasan jenis barang dan/atau jasa hanya 

akan berdampak pada negara tujuan yang disebutkan, permohonan internasional 

tidak akan terdampak. 

Syarat permohonan pembatasan jenis barang dan/atau jasa adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengisi formulir MM6 (Limit the list of goods and services); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

c. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.3.2. Penghapusan Jenis Barang dan/atau Jasa (Renunciation the List of 

Goods and Services) 

Penghapusan jenis barang dan/atau jasa dilakukan untuk menghapuskan 

seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di beberapa negara tujuan (tidak 

dapat dilakukan untuk seluruh negara tujuan). Permohonan Transformasi tidak dapat 

dilakukan bersamaan dengan Renunciation, Transformasi hanya dapat dimohonkan 

apabila ada ceasing of effect dari Kantor Asal. 

Syarat permohonan penghapusan jenis barang dan/atau jasa adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mengisi formulir MM7 (Renunciation the List of Goods and Services); 

b. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.3.3. Pembatalan Permohonan Internasional (Cancellation of the International 

Registration) 

Pembatalan pendaftaran internasional dilakukan untuk membatalkan 

sebagian/seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada seluruh negara tujuan. 

Permohonan Transformasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan Pembatalan, 

Transformasi hanya dapat dimohonkan apabila ada ceasing of effect dari Kantor Asal. 

Syarat permohonan pembatalan permohonan internasional adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengisi formulir MM8 (Cancellation of the International Registration); 

b. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.4. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek (Change Holder Name, 

Address or Legal Nature) 

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dilakukan 

tanpa mengalihkan kepemilikan hak. Perubahan ini dapat dilakukan dalam 1 formulir 

untuk beberapa permohonan internasional.  

Syarat permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek, yaitu: 

a. Mengisi formulir MM9 (Change holder name, address or legal nature); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

c. Memiliki IRN (International Registration Number). 

3.1.5. Perubahan Kuasa dan/atau Alamat Kuasa (Change Representative Name 

and/or Address) 

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat kuasa dilakukan untuk 

pembaharuan atau perbaikan kuasa tanpa mengubah pemegang kuasa yang 

tercantum. Permohonan dapat dilakukan untuk beberapa permohonan internasional 

dalam 1 (satu) formulir.  

Syarat permohonan perubahan kuasa dan/atau alamat kuasa adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mengisi formulir MM10 (Change representative name and/or address); dan 

b. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.6. Perpanjangan Pendaftaran Internasional (Renewal of the International 

Registration) 

Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan apabila 

pelindungan merek akan memasuki masa kadaluarsa. Perpanjangan tersebut akan 

mencakup pada: jenis barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan 

pembatalan/penghapusan, negara tujuan yang tidak dilakukan 

renunciation/pembatalan seluruhnya dan negara tujuan dengan hanya jenis barang 

dan/atau jasa yang tidak dilakukan pembatasan/pembatalan parsial. Perpanjangan 

juga dapat dilakukan hanya pada negara-negara tujuan yang dikehendaki. 

Syarat permohonan perpanjangan pendaftaran internasional adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengisi formulir MM11 (Renewal of the International Registration); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

c. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

 

3.1.7. Pencatatan Penunjukan Kuasa (Appoint a Representative) 

Permohonan pencatatan penunjukan kuasa ini digunakan untuk melakukan 

penunjukan terhadap kuasa baru atau mengganti kuasa yang sebelumnya. 

Permohonan dapat dilakukan untuk beberapa permohonan internasional dalam 1 

(satu) formulir.  

Syarat permohonan pencatatan penunjukan kuasa adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir MM12 (Appoint a representative); 

b. Memiliki IRN (International Registration Number); dan 

c. Alamat email Kuasa yang baru. 
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3.1.8. Permohonan Lisensi Merek 

3.1.8.1. Pencatatan Lisensi Merek (Record a Trademark License) 

Permohonan pencatatan lisensi merek hanya dapat memuat  

1 (satu) pendaftaran internasional, maka apabila akan melakukan beberapa lisensi 

diperlukan beberapa permohonan pencatatan lisensi merek. 

Setiap negara memiliki peraturan pencatatan lisensi yang berbeda. Kantor 

Asal hanya akan meneruskan permohonan lisensi ke Biro Internasional, lalu akan 

diteruskan ke negara tujuan. Negara tujuan memiliki waktu 18 (delapan belas) bulan 

untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada Biro Internasional bahwa 

lisensi tersebut tidak memiliki dampak dalam wilayah hukum negara tujuan. 

Syarat permohonan pencatatan lisensi merek adalah sebagai berikut: 

d. Mengisi formulir MM13 (Record a trademark license); 

e. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

f. Memiliki IRN (International Registration Number). 

3.1.8.2. Perubahan Lisensi Merek (Amend a Trademark License) 

Permohonan ini digunakan untuk melakukan perubahan pada lisensi yang 

sudah dicatatkan, sama seperti pencatatan lisensi, permohonan perubahan lisensi 

hanya dapat memuat 1 (satu) pendaftaran internasional. Permohonan dapat diajukan 

melalui Kantor Asal yang akan meneruskannya ke Biro Internasional yang akan 

mencatatkan lisensi tersebut pada permohonan internasional, setelah itu Biro 

Internasional akan memberikan notifikasi kepada Pemilik merek dan negara tujuan. 

 Syarat permohonan perubahan lisensi merek yaitu sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir MM14 (Amend a trademark license); 

b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

c. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.1.8.3. Pembatalan Lisensi Merek (Cancel a Trademark License) 

Permohonan pembatalan dilakukan untuk membatalkan pencatatan lisensi 

yang telah diajukan sebelumnya. Permohonan pembatalan lisensi hanya dapat 

memuat 1 pendaftaran internasional. Permohonan dapat diajukan melalui Kantor Asal 
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yang akan meneruskannya ke Biro Internasional yang akan mencatatkan lisensi 

tersebut pada permohonan internasional, setelah itu Biro Internasional akan 

memberikan notifikasi kepada Pemilik merek dan negara tujuan. 

 Syarat permohonan pembatalan lisensi merek adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir MM15 (Cancel a trademark license); dan 

b. Memiliki IRN (International Registration Number). 

 

3.2. Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Tujuan 

3.2.1. Pembatasan (Restrictions) 

Ada 3 jenis pembatasan (restrictions) yang dapat dilakukan oleh Pemilik 

Merek terkait dengan jenis barang dan/atau jasa yaitu limitation (limitasi), renunciation 

(penghapusan barang dan/atau jasa), dan cancellation (pembatalan). 

3.2.1.1. Limitasi (Limitation) 

Limitasi adalah pembatasan dari jenis barang dan/atau jasa yang dapat 

dilakukan oleh Pemohon untuk seluruh atau sebagian dari negara tujuan dalam 

pendaftaran merek internasionalnya atau negara tujuan dalam penunjukan 

selanjutnya (subsequent designation). Limitasi jenis barang dan/atau jasa juga 

merupakan suatu solusi bagi pemohon yang mendapat usulan penolakan sebagian. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap suatu permohonan yang mengandung limitasi adalah pemeriksa harus 

memeriksa batasannya, untuk memastikan bahwa daftar jenis barang dan/atau jasa 

yang masuk dalam daftar pembatasan termasuk dalam cakupan daftar utama. Apabila 

barang dan/atau jasa yang dibatasi tidak termasuk dalam daftar utama International 

Registration, DJKI dapat mengirimkan pemberitahuan Limitation has no effect kepada 

Biro Internasional dan melanjutkan pemeriksaan dengan daftar barang dan/atau jasa 

yang tercantum dalam daftar utama International Registration. 
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Gambar 3.1. 
Contoh Surat Limitasi 
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Limitasi (dibingkai dengan warna merah) harus dibandingkan dengan daftar 

utama jenis barang dan/atau jasa dalam pendaftaran internasional (dibingkai dengan 

warna hijau). 

3.2.1.2. Pembatalan (Cancellations) 

Pembatalan Pendaftaran Internasional (International Registration) dapat 

dilakukan berdasarkan permintaan Pemilik merek (Holder) atau berdasarkan 

permintaan Kantor Asal (Office of Origin). Permohonan pembatalan yang telah 

diterima oleh Biro Internasional, akan diperiksa secara formalitas dan dipublikasikan 

dalam WIPO Gazette. Apabila permintaan pembatalan tersebut diterima oleh Biro 

Internasional, maka barang dan/atau jasa yang ada dalam Pendaftaran Internasional 

akan dihapus secara permanen dari Daftar Internasional (International Register).  

Penghapusan ini akan berdampak pada seluruh negara tujuan. Pembatalan 

Pendaftaran Internasional dapat diajukan untuk sebagian atau untuk seluruh barang 

dan/atau jasa. 

1) Pembatalan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (Cancellations effected for 

all the goods and/or services) 

Dalam hal pembatalan untuk seluruh barang dan/atau jasa, maka keseluruhan 

merek akan dihapus dari Daftar Internasional (International Register) dan tidak 

dimungkinkan untuk mengajukan penunjukan selanjutnya (subsequent 

designation). Apabila Pemilik merek (Holder) bermaksud mengupayakan 

pelindungan atas merek untuk barang dan/atau jasa yang sama dengan yang 

telah dibatalkan, maka ia harus mengajukan Permohonan Internasional yang 

baru. 

2) Pembatalan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (Cancellations effected 

for some of the goods and/or services) 

Dalam hal pembatalan untuk sebagian, maka barang dan/atau jasa yang 

dibatalkan akan dihapus dari Daftar Internasional (International Register) untuk 

seluruh negara tujuan. Pemilik merek (Holder) tidak dapat mengajukan 

penunjukan selanjutnya (subsequent designation) atas barang dan/atau jasa yang 

telah dibatalkan. Apabila Pemilik merek bermaksud mengupayakan pelindungan 

atas merek untuk barang dan/atau jasa yang sama dengan yang telah dibatalkan, 

maka ia harus mengajukan Permohonan Internasional yang baru. 
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Permohonan pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional atas 

permintaan Kantor Asal karena adanya Ceasing of Effect atas hilangnya pelindungan 

pada Merek Dasar, dapat diajukan transformasi dengan mengubah Pendaftaran 

Internasional menjadi Pendaftaran Nasional atau Regional. Sedangkan permohonan 

pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional yang diajukan oleh Pemilik merek 

secara sukarela, tidak dapat diajukan transformasi karena bukan merupakan cakupan 

dari Ceasing of Effect. 

Permohonan pembatalan diajukan dengan mengisi form MM8 dan sangat 

disarankan untuk mengirimkan langsung ke Biro Internasional melalui eMadrid. 

Permohonan pembatalan ini tidak dipungut biaya. 

Tindakan DJKI Terhadap Pemberitahuan Pembatalan 

Apabila DJKI menerima pemberitahuan dari Biro Internasional perihal 

pembatalan Pendaftaran Internasional, maka pemutakhiran data pada sistem internal 

terkait Pendaftaran Internasional yang dimaksud harus dilakukan. 

Terhadap pembatalan untuk sebagian barang dan/atau jasa, DJKI akan 

menghapus sebagian barang dan/atau jasa yang telah dibatalkan tersebut dari Daftar 

Umum Merek. Untuk sebagian barang dan/atau jasa yang tidak dibatalkan akan tetap 

diproses sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam UU MIG yang 

berlaku. 

Terhadap pembatalan untuk seluruh barang dan/atau jasa, DJKI akan me-

non-aktifkan status Pendaftaran Internasional tersebut dari Daftar Umum Merek. 

Dalam hal ini Pendaftaran Internasional (International Registration) yang dimaksud 

tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan apapun. 

 

3.2.1.3. Penghapusan Jenis Barang dan/atau Jasa (Renunciation) 

Pemilik Merek dapat mengajukan Renunciation apabila Pemilik Merek ingin 

menghapus pelindungan pendaftaran internasional atas seluruh jenis barang dan/atau 

jasa di satu atau beberapa negara tujuan. Renunciation merupakan salah satu solusi 

bagi Pemilik Merek apabila mereknya mengalami penolakan total tetap atau tidak ingin 

lagi menerima pelindungan di negara tujuan tersebut. 

Renunciation hanya dapat diajukan untuk satu atau beberapa negara tujuan, 

tapi tidak bisa untuk seluruh negara tujuan yang telah ditunjuk dalam pendaftaran 
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internasional. Untuk hal ini pemilik merek harus menggunakan mekanisme 

cancelation (pembatalan). 

Sebagai ilustrasi: Mr. A memiliki IRN123456 untuk kelas 12 dan 39 dengan 

negara tujuan Brunei, Malaysia dan Singapura. Namun pada akhirnya pendaftaran 

internasional Mr. A mendapat penolakan tetap untuk keseluruhan jenis barang 

dan/atau jasa di negara Malaysia. Mendekati waktu untuk melakukan perpanjangan, 

Mr. A dapat mengajukan renunciation untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di 

kelas 12 dan 39 untuk negara tujuan Malaysia. 

Permohonan renunciation dapat diajukan Pemilik Merek kepada WIPO 

sebagai Biro Internasional dengan menggunakan Form MM7. Form MM7 dapat 

dikirimkan kepada WIPO melalui Contact Madrid atau melalui DJKI. Satu form MM7 

dapat digunakan untuk beberapa pendaftaran internasional dan tidak ada biaya yang 

dikenakan untuk pengajuan renunciation (free of charge). 

Sebagai catatan, jenis barang dan/atau jasa yang telah dihapuskan tersebut 

akan tetap terdaftar dalam pendaftaran internasional, namun dalam praktiknya tidak 

lagi berlaku di negara tujuan dimana pemilik merek telah mengajukan renunciation. 

Negara tujuan yang telah menjadi obyek renunciation dapat diajukan kembali dengan 

mekanisme subsequent designation. 

 

Tabel 3.1. 
Perbedaan Limitasi, Renunciation, dan Pembatalan  
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3.2.2. Perubahan (Changes) 

3.2.2.1. Perubahan Nama dan Alamat 

Permintaan untuk pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik 

pendaftaran internasional disampaikan ke Biro Internasional dan kemudian Biro 

Internasional mencatatkan perubahan nama dan/atau alamat tersebut ke dalam 

Daftar Internasional dan memberitahukan kepada pihak atau Kantor KI yang ditunjuk, 

sekaligus di waktu yang bersamaan juga memberitahukan kepada pemilik 

pendaftaran internasional tersebut.  

Apabila pemilik merek adalah suatu badan hukum, maka dapat dilakukan 

pencatatan atas perubahan detail entitas badan hukumnya dengan menunjukkan sifat 

badan hukum tersebut (misalnya "Perseroan Terbatas”) dan negara bagian (negara) 

dan unit teritorial di negara bagian tersebut (kantor, provinsi, negara bagian, dsb) yang 

berdasarkan undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut 

Jika terdapat pemilik gabungan (joint holders) dan perubahan hanya berlaku 

pada salah satu pemilik merek, maka hal tersebut wajib diklarifikasi, kepada pemilik 

merek yang mana perubahan itu berlaku. Jika ada beberapa pemilik gabungan tetapi 

hanya satu mempunyai nama dan/atau alamat baru, sertakan nama dan/atau alamat 

baru pemiliknya yang bersangkutan, serta nama dan/atau alamat pemilik lainnya yang 

tidak berubah pada lembar lanjutan. 

Misalnya, A dan B adalah pemilik bersama registrasi internasional. Jika hanya 

B yang ingin mengubah nama atau alamatnya, rincian berikut harus diberitahukan 

pada lembar lanjutan: 

“Nama dan/atau alamat A tidak berubah; Nama dan/alamat baru B telah 

diubah sebagai berikut …” 

Tindakan DJKI terhadap Pemberitahuan Perubahan Nama dan/atau Alamat  

Setelah menerima pemberitahuan dari Biro Internasional mengenai 

perubahan nama dan/atau alamat pemilik dari suatu pendaftaran internasional yang 

menunjuk Indonesia sebagai negara tujuan, maka DJKI harus memperbarui datanya 

terkait adanya pencatatan perubahan nama dan/atau alamat dari pendaftaran 

internasional tersebut. 
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Perubahan Nama atau Alamat Kuasa 

Kuasa (Konsultan) yang tercatat dapat mengajukan permintaan untuk 

mencatat perubahan nama atau alamat mereka, termasuk alamat email mereka. Cara 

termudah untuk mencatatkan perubahannya adalah dengan menggunakan formulir 

pengelolaan perwakilan online yang tersedia di laman WIPO. 

Adanya suatu permintaan mungkin saja berkaitan dengan beberapa 

pendaftaran internasional tertentu. Biro Internasional tidak dapat menerima suatu 

permintaan untuk mencatat perubahan nama atau alamat dari kuasa, yang secara 

sederhana mengacu pada semua pendaftaran internasional atas nama kuasa yang 

sama 

3.2.2.2. Pengalihan Hak (Seluruhnya dan Sebagian) 

Kepemilikan suatu merek dapat berubah karena berbagai alasan dan dalam 

cara yang berbeda-beda. Perubahan kepemilikan dapat terjadi akibat kontrak, seperti 

penugasan, hasil putusan pengadilan atau pelaksanaan hukum, seperti warisan atau 

terjadinya kebangkrutan. Tidak ada perbedaan di antara hal-hal tersebut, hanya saja 

penyebabnya yang berbeda, atau jenis perubahan kepemilikan (pengalihan hak) yang 

berbeda. Istilah “pengalihan hak” digunakan untuk semua kasus dengan kondisi 

seperti yang disebutkan di atas. 

Pengalihan hak suatu pendaftaran internasional dapat bersifat total ataupun 

sebagian. Yang dimaksud dengan pengalihan hak secara total, yakni pengalihan hak 

ditujukan kepada semua negara/anggota yang ditunjuk dan berlaku untuk semua 

barang dan/atau jasa yang dicakup oleh pendaftaran internasional. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pengalihan hak sebagian, misalnya, jika perubahannya berkaitan 

dengan: 

a. Beberapa negara/anggota yang ditunjuk untuk semua barang dan/atau jasa; 

b. Seluruh negara/anggota yang ditunjuk untuk beberapa barang dan/atau jasa; atau 

c. Beberapa negara/anggota yang ditunjuk untuk beberapa barang dan/atau jasa. 

Permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan kepada Biro Internasional 

yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Internasional. Biro Internasional 

memberitahukan kepada Kantor IP/pihak yang ditunjuk terkait dengan pendaftaran 

internasional yang telah dialihkan tersebut. Pada saat yang sama juga memberi tahu 

kepada pemiliknya. Biro Internasional juga memberitahukan kepada pemilik 
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sebelumnya (dalam hal terjadi perubahan total kepemilikan) atau kepada sebagian 

pemilik pendaftaran internasional yang telah dialihkan (dalam hal terjadi perubahan 

sebagian kepemilikan). 

Sampai perubahan itu dicatat dalam Daftar Internasional, pemilik terdahulu 

pendaftaran internasional disebut sebagai “pemilik”, karena istilah ini didefinisikan 

sebagai orang atau badan hukum yang namanya dicatatkan pendaftaran 

internasionalnya, dan bagi pemilik yang baru disebut sebagai “penerima pengalihan”. 

Setelah perubahan kepemilikan dicatat, penerima pengalihan menjadi pemilik 

pendaftaran internasional. 

Biro Internasional tidak memerlukan bukti pengalihan hak dan juga dokumen 

pendukung lain (seperti salinan akta penugasan atau kontrak lainnya) yang harus 

dikirim ke Biro Internasional. Apabila permintaan tersebut disampaikan kepada Biro 

Internasional melalui suatu Kantor IP maka Kantor IP tersebut mungkin memerlukan 

bukti mengenai pengalihan hak tersebut. Dimungkinkan pula untuk meminta agar 

pencatatan pengalihan hak itu dicatat sebelumnya, atau sesudah, pencatatan 

perubahan lain, pembatalan sebagian, atau penunjukan selanjutnya (subsequent 

designation), atau setelah perpanjangan pendaftaran internasional. 

Nama dari pemilik merek harus sama dengan yang tercantum dalam 

Pendaftaran Internasional. Nama dan alamat pemilik yang baru (penerima 

pengalihan) harus dicantumkan sebagai pedoman mengenai nama dan alamat 

pemohon dalam permohonan internasional. Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, 

permohonan pencatatan pengalihan hak juga harus menunjukkan alamat email 

penerima hak.  Apabila penerima hak belum menunjukkan alamat email, Biro 

Internasional akan mengeluarkan irregularity. 

Apabila penerima pengalihan adalah orang perseorangan, maka 

kewarganegaraan dapat disertakan jika ditunjukkan dalam formulir. Jika pihak yang 

menerima pengalihan adalah badan hukum, maka sifat badan hukumnya mungkin 

dapat ditunjukkan, hal yang sama dengan Negara Bagian (dan, jika sesuai, unit 

territorial di negara tersebut) di mana ia dimasukkan. 
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Ruang Lingkup Pengalihan Hak 

a. Pengalihan Hak Total 

Apabila perubahan kepemilikannya bersifat total, hal ini berarti berkaitan 

dengan seluruh anggota (negara) yang ditunjuk yang tercakup dalam pendaftaran 

internasional dan terhadap semua barang dan/atau jasa yang tercantum pendaftaran 

tersebut. Sehingga ruang lingkupnya jelas bahwa pencatatan pengalihan hak berlaku 

kepada seluruh negara yang ditunjuk dan untuk seluruh barang dan/atau jasa yang 

tercantum dalam suatu pendaftaran internasional tanpa terkecuali. 

b. Pengalihan Hak Sebagian 

Jika terjadi pengalihan hak sebagian, maka anggota (negara) yang menjadi 

tujuan untuk pencatatan pengalihan hak harus dituliskan, dan daftar barang dan/atau 

jasa yang terkena dampak pengalihan hak tersebut. Daftar barang dan/atau jasa 

tertentu tidak boleh lebih luas dari daftar utama dalam pendaftaran internasional, dan 

titik koma (;) harus digunakan untuk memisahkan item dalam daftar. 

Sebagai contoh, jika pendaftaran internasional ditujukan hanya untuk “sepatu” 

di kelas 25, maka “sepatu” atau “sandal” dapat ditetapkan sebagai subyek pengalihan 

hak, namun “celana” atau “topi” tidak dapat dicantumkan karena barang-barang 

tersebut tidak termasuk dalam daftar utama barang pada pendaftaran internasional 

tersebut.  

Apabila permintaan untuk mencatat pengalihan hak suatu pendaftaran 

internasional hanya untuk  sebagian barang dan/atau jasa atau sebagian anggota 

(negara) yang ditunjuk, yaitu pengalihan tersebut akan dicatat dalam Daftar 

Internasional dengan nomor pendaftaran internasional yang bersangkutan. Bagian 

yang telah dialihkan akan dicatat tersendiri pendaftaran internasional. Pendaftaran 

internasional baru ini berbagi nomor yang sama dengan pendaftaran asli, dibubuhi 

huruf kapital, dan akan diumumkan dalam Lembaran Negara. Lihat contoh ilustrasi di 

bawah ini. 
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Gambar 3.2. 
Contoh Ilustrasi Pengalihan Hak Sebagian 

Penjelasan contoh ilustrasi diatas: 

− Perusahaan A, tercatat sebagai pemilik merek atas nomor pendaftaran IR 1234567 

untuk kelas 9 dan kelas 38 dengan negara tujuan adalah Australia (AU), Jepang 

(JP) dan Indonesia (ID). 

− Perusahaan A mengajukan pencatatan pengalihan hak sebagian untuk 2 (dua) 

negara tujuan. Penerima pengalihan hak (pemilik merek yang baru) yang ditujukan 

ke negara Australia (AU) dan Indonesia (ID) adalah Perusahaan B. 

− Pencatatan pengalihan hak sebagian ini menghasilkan 2 (dua) IR. Untuk IR yang 

asli (awal) yang ditujukan ke negara Jepang (JP) tidak dialihkan (masih pemilik 

yang sama yaitu Perusahaan A) dan menghasilkan IR yang baru yaitu IR 1234567A 

untuk 2 (dua) negara tujuan yang sudah dicatatkan pengalihan haknya kepada 

pemilik merek baru yaitu Perusahaan B. 

Adanya pemisahan IR dimungkinkan bagi subyek dari pengalihan hak 

sebagian atau total, berlaku seperti pencatatan penunjukkan selanjutnya (subsequent 

designation). Adapun hasil dari proses pengalihan hak sebagian ini, DJKI tidak perlu 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada Biro Internasional. 
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Tindakan DJKI terhadap Pencatatan Pengalihan Hak 

Untuk pemeriksaan pendaftaran internasional dengan Indonesia sebagai 

negara tujuan yang terdapat pengalihan hak sebagian, pada nomor pendaftaran 

internasional tersebut diikuti dengan huruf “A” dibelakangnya, maka terhadap 

pendaftaran internasional yang awal memiliki nomor pendaftaran internasional (IRN) 

yang sama, maka statusnya harus di inactive-kan, atau Death of Notification, dan yang 

berlaku hanyalah untuk nomor pendaftaran internasional yang terdapat huruf “A”. 

Pernyataan bahwa Pengalihan Hak tidak Berdampak (Declaration that a Change 

in Ownership Has No Effect) 

Untuk menentukan dampak atas suatu pengalihan hak, hal ini diserahkan 

kepada negara anggota yang bersangkutan, disesuaikan dengan perundang-

undangan yang berlaku di masing-masing negara/ anggota. Keabsahan suatu 

pengalihan hak pendaftaran internasional terkait dengan negara/anggota tertentu 

diatur oleh hukum di negara/anggota tersebut. Khususnya apabila pengalihan hak 

hanya terjadi pada sebagian barang dan/atau jasa, anggota yang ditunjuk mempunyai 

hak untuk menolak mengakui keabsahan perubahan tersebut jika barang dan/atau 

jasa yang termasuk dalam bagian yang dialihkan sama dengan bagian yang tersisa 

dalam nama pemiliknya. Hal ini dapat terjadi jika penerima pengalihan adalah orang 

atau badan hukum yang menurut hukum di negara itu, tidak berhak memiliki merek, 

atau jika menurut hukum di negara/anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan 

adanya pengalihan hak karena menurut pandangannya kemungkinan besar akan 

menyesatkan publik. 

Kantor IP negara anggota yang ditunjuk, yang diberitahukan oleh Biro 

Internasional mengenai pengalihan hak, dapat menyatakan bahwa pengalihan hak 

tersebut tidak berdampak di wilayahnya. Pernyataan seperti itu harus dikirim ke Biro 

Internasional sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung 

sejak tanggal pemberitahuan pengalihan hak itu dikirim ke Kantor IP yang 

bersangkutan. Dalam pernyataannya, Kantor harus menunjukkan alasannya bahwa 

pengalihan hak tersebut tidak berdampak, ketentuan penting yang relevan terkait 

undang-undang dan apakah pernyataan tersebut dapat ditinjau ulang atau diajukan 

banding. Selanjutnya Kantor IP memberitahukan pernyataan tersebut kepada Biro 
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Internasional, yang akan memberitahukan pihak (pemilik atau Kantor) yang 

mengajukan permintaan pencatatan perubahan dan pemilik baru. 

 Pernyataan apa pun yang menyatakan bahwa pengalihan hak tidak 

mempunyai dampak, atau keputusan akhir apa pun sehubungan dengan pernyataan 

itu, akan dicatat dalam Daftar Internasional. Bagian dari pendaftaran internasional, 

yang telah menjadi subjek pernyataan atau keputusan akhir, akan dicatat sebagai 

pendaftaran internasional tersendiri dengan cara yang sama seperti untuk pencatatan 

pengalihan hak sebagian. 

Dampaknya adalah bahwa negara anggota yang ditunjuk tersebut tidak 

mengakui penerima pengalihan sebagai pemilik pendaftaran internasional. Dalam 

Daftar Internasional, dampak dari hal tersebut, yang berkaitan dengan negara anggota 

tersebut, pendaftaran internasional yang bersangkutan tetap atas nama pihak yang 

mengalihkan (pemilik awal). Dampak dari adanya deklarasi tersebut selama pihak 

yang memberikan dan menerima pengalihan hak mengetahuinya merupakan masalah 

bagi negara yang bersangkutan. 

Apabila Kantor dari negara/anggota yang ditunjuk telah menerima 

pemberitahuan dari Biro Internasional yang menginformasikan pengalihan hak yang 

mempengaruhinya, Kantor dapat menerima perubahan tersebut dan mencatat 

informasi penerima pengalihan sebagai pemilik baru, atau mungkin perlu memeriksa 

informasi yang terkandung dalam pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan dilakukannya pemeriksaan 

tersebut. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di kantor negara anggota 

yang ditunjuk, dimana ada pemberitahuan dari Biro Internasional mengenai 

pengalihan hak yang mempengaruhinya, Kantor dapat menyatakan bahwa perubahan 

kepemilikan tidak berpengaruh di wilayahnya. 

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan “Pengalihan 

Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari 1 (satu) merek 

terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar 

tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat 

permintaan pencatatan pengalihan hak yang bertentangan dengan pasal tersebut, 

maka DJKI akan mengirimkan pernyataan pencatatan pengalihan hak tidak 
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berdampak (Declaration that Change In Ownership Has No Effect) kepada Biro 

Internasional. 

 

Contoh Pengalihan Hak setelah adanya pernyataan bahwa pengalihan hak tidak 

mempunyai dampak 

 

Gambar 3.3. 
Ilustrasi Contoh Pengalihan Hak Setelah Adanya Pernyataan Bahwa Pengalihan 

Hak Tidak Mempunyai Dampak 

Contoh gambar diatas diilustrasikan sebagai berikut: 

− Perusahaan X merupakan pemilik pendaftaran internasional IR1234567 untuk 

kelas 9 dan kelas 38 dengan negara tujuan Kanada (CA), Meksiko (MX), Jepang 

(JP), dan Australia (AU). 

− Perusahaan X ingin mencatatkan pengalihan hak secara total kepada pemilik baru 

yaitu Perusahaan Y. 

− Perusahaan Y tercatat sebagai pemilik baru dan seluruh negara yang dituju pun 

telah mendapatkan pemberitahuan. 

− Kantor IP Meksiko (MX) mengajukan pernyataan-pernyataan bahwa pengalihan 

hak tersebut tidak berpengaruh di Meksiko. Hal ini menghasilkan 2 (dua) nomor IR. 

Nomor IR yang awal (induk) yang dialihkan ke Perusahaan Y, meliputi negara-

negara yang dituju, kecuali Meksiko, dan menghasiilkan nomor IR baru 1234567A 
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untuk Meksiko dan tercatat dengan nama pemilik yang sebelumnya yaitu 

Perusahaan X. 

3.2.3. Perbaikan (Corrections) 

Perbaikan (corrections) pendaftaran internasional dapat dilakukan 

berdasarkan permintaan Pemilik merek (holder), kuasanya atau berdasarkan 

permintaan dari Kantor Asal (Office of Origin). Jika Biro Internasional menganggap 

bahwa ada kesalahan dalam Daftar Internasional, Biro Internasional akan mengoreksi 

kesalahan tersebut secara ex officio [Rule 28 (1)]. 

a. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemilik merek atau Kuasanya 

Biro Internasional tidak akan mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh pemilik 

merek atau kuasanya, seperti kesalahan negara yang ditunjuk atau kesalahan dalam 

jumlah barang dan/atau jasa.  Misalnya, jika pemilik merek atau kuasanya 

menunjukkan AT (Austria) yang seharusnya adalah AU (Australia) dalam permohonan 

internasional secara tidak sengaja. Penunjukan AU (Australia) hanya dapat 

dimasukkan dalam pendaftaran internasional melalui penunjukan selanjutnya. Jika 

kuasa telah membuat kesalahan nama pemohon, maka perlu untuk menyampaikan 

catatan menyangkut perubahan nama pemohon secara rinci. 

b. Kesalahan yang Dibuat oleh Biro Internasional atau DJKI 

1) Jika Biro Internasional telah membuat kesalahan, Pemilik merek, 

kuasanya atau DJKI dapat mengajukan permintaan perbaikan atas 

kesalahan tersebut kapan saja. 

2) Jika DJKI telah membuat kesalahan, DJKI dapat mengajukan 

permohonan koreksi atas kesalahan tersebut ke Biro Internasional dalam 

waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal kesalahan tersebut 

dipublikasikan dalam Daftar Internasional (International Register).  

Sebelum melakukan perbaikan, Biro Internasional harus yakin bahwa terjadi 

kesalahan. Prakteknya adalah sebagai berikut: 

a. Jika terdapat perbedaan antara apa yang dicatat dalam Daftar Internasional dan 

dokumen yang diajukan ke Biro Internasional, maka berarti telah terjadi kesalahan 

dari pihak Biro Internasional, kesalahan tersebut akan langsung diperbaiki; 
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b. Jika ada kesalahan yang dibuat oleh DJKI, seperti kesalahan dalam daftar anggota 

yang ditunjuk atau daftar barang dan/atau jasa yang diajukan ke Biro Internasional, 

dan pembetulan tersebut mempengaruhi hak hak yang berasal pendaftaran 

internasional, kesalahan tersebut hanya dapat diperbaiki jika permintaan 

pembetulan diterima oleh Biro Internasional dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak 

tanggal publikasi data yang salah tersebut [Rule 28 (4)]. Perbaikan pada bagian ini 

termasuk juga perbaikan terhadap putusan yang telah dikirim ke Biro Internasional, 

istilah bakunya adalah “correction of an office's decision”. Untuk koreksi usulan 

putusan daftar, bisa melakukan permintaan "cancel a statement of grant of 

protection (GP)". Istilah-istilah ini harus dituangkan ke dalam deskripsi permintaan 

Perbaikan (MM21). 

Biro Internasional secara umum dapat mengubah (amandemen) kesalahan 

ketik atau ejaan yang kecil (minor) yang dibuat oleh DJKI, seperti tanggal atau nomor 

merek dasar (basic mark), asalkan perubahan tersebut tidak berdampak pada hak-

hak yang berasal dari Pendaftaran Internasional. Jenis perubahan (amandemen) ini 

akan ditinjau secara cermat kasus per kasus. 

Formulir Resmi Untuk Meminta Perbaikan 

Berdasarkan Rule 28, permintaan untuk perbaikan dapat diajukan ke Biro 

Internasional dengan formulir MM21, memuat: 

a. Nomor Daftar Internasional (IRN); dan 

b. Nomor Referensi. 

Jika Pemilik merek atau kuasanya meminta perbaikan, maka nomor Referensi 

WIPO harus ditunjukkan. Jika DJKI yang meminta perbaikan, maka nomor 

pemberitahuan dari WIPO harus ditunjukkan. 

c. Deskripsi permintaan perbaikan, memuat rincian kesalahan yang akan diperbaiki, 

harus dijelaskan. 

d. Presentasi dan tanda tangan. 

Formulir harus menunjukkan siapa yang menyerahkan formulir (Pemilik merek, 

kuasanya atau DJKI), dan menyertakan tanda tangan dan alamat emailnya. 

Biro Internasional akan memeriksa dengan cermat permintaan perbaikan 

(correction). Apabila kesalahan dalam Daftar Internasional telah diperbaiki, Biro 
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Internasional akan memberitahukan pada Pemilik merek dan DJKI secara bersamaan. 

Perbaikan tersebut akan dipublikasikan dalam Gazette [Rule 28 (2)]. 

Perbaikan atas Putusan 

Apabila DJKI diberitahu adanya perbaikan (correction) dari Biro Internasional, 

maka DJKI dapat melakukan pemeriksaan kembali atas pendaftaran internasional dan 

menyatakan dalam pemberitahuan ke Biro Internasional bahwa pelindungan tidak lagi 

diberikan pada pendaftaran internasional yang telah dikoreksi tersebut. Hal ini bisa 

dilakukan jika terdapat alasan untuk menolak merek tersebut. Batas waktu yang 

diperbolehkan untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut dihitung sejak tanggal 

pengiriman pemberitahuan pembetulan ke DJKI (1 (satu) tahun atau 18 (delapan 

belas) bulan). Hal ini secara efektif berarti Pembetulan “memulai kembali” (restart) 

batas waktu bagi DJKI untuk memeriksa pendaftaran internasional dan mengeluarkan 

penolakan sementara jika dianggap perlu [Rule 28 (3)].  

3.3. Transformasi 

3.3.1. Pengertian Transformasi 

Pendaftaran Internasional akan bergantung pada Merek Dasar (basic mark) 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Pendaftaran Internasional 

(International Registration Date) yang disebut dengan Periode Dependensi 

(Dependency Period). Apabila dalam kurun waktu tersebut Merek Dasar kehilangan 

pelindungannya karena adanya penolakan, berakhirnya masa pelindungan, penarikan 

kembali, pembatalan atau penghapusan, maka akan berdampak pada kelangsungan 

Pendaftaran Internasional di semua negara tujuan. Kondisi ini disebut dengan 

Ceasing of Effect, di mana keberlangsungan merek dasar mempengaruhi 

keberlangsungan Pendaftaran Internasionalnya. Dalam hal ini, Kantor Asal (Office of 

Origin) harus memberitahukan Biro Internasional dan meminta pembatalan atas 

Pendaftaran Internasional yang dimaksud. Biro Internasional akan memeriksa 

permohonan pembatalan tersebut secara formalitas dan mengirimkan 

pemberitahuannya kepada negara tujuan. 

Pendaftaran Internasional yang diajukan pembatalannya atas permintaan 

Kantor Asal karena adanya Ceasing of Effect atas hilangnya pelindungan pada merek 
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dasar, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat mengamankan posisinya di negara 

tujuan dengan mengubah status Pendaftaran Internasionalnya menjadi Pendaftaran 

Nasional. Perubahan status atas Pendaftaran Internasional menjadi Pendaftaran 

Nasional disebut dengan Transformasi, di mana Pemilik Merek tidak lagi berada 

dalam sistem madrid melainkan beralih ke jalur nasional negara tujuan. Pemilik Merek 

harus mengajukan permohonan transformasi ke kantor merek setempat dengan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak tanggal pembatalan Pendaftaran Internasional (International Registration). 

Selanjutnya permohonan transformasi ini akan mengikuti aturan nasional negara 

tujuan dan tidak lagi melibatkan Biro Internasional. 

Berdasarkan Pasal 9 quinquies dari Protocol,9 Transformasi hanya dapat 

dilakukan terhadap Pendaftaran Internasional yang dibatalkan atas permintaan dari 

Kantor Asal (Office of Origin).10 Transformasi tidak dapat diajukan karena adanya 

pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional atas permintaan Pemilik Merek 

secara sukarela.11 

Terhadap permohonan transformasi, tanggal penerimaan secara nasional 

dianggap sama dengan tanggal penerimaan internasional atau tanggal subsequent 

designation dengan persyaratan berikut: 

a. Diajukan secara nasional ke negara tujuan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak tanggal Biro Internasional mencatat pembatalan atas Pendaftaran 

Internasional (International Registration) dari Daftar Internasional (International 

Register); 

b. Merupakan merek yang sama dan cakupan jenis barang dan/atau jasa tidak 

melebihi jenis barang dan/atau jasa yang tercantum dalam Pendaftaran 

Internasional (International Registration) yang telah dibatalkan; 

c. memenuhi syarat dan tata cara permohonan nasional negara tujuan, termasuk 

biaya 

Apabila Pendaftaran Internasional mengklaim prioritas, maka permohonan 

nasionalnya dapat menikmati klaim yang sama. 

 
9 https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483  
10 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-international-

registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf , Nomor 817-822. 
11 Ibid. 

https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf
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3.3.2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan 

Atas Permohonan Transformasi 

Permohonan transformasi dapat diajukan ke DJKI melalui Konsultan 

Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan mengakses sistem Iproline dan dikenakan 

biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan transformasi akan 

diberikan nomor permohonan nasional oleh DJKI namun tetap mempertahankan 

tanggal penerimaan internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pendaftaran 

Internasionalnya. 

Terhadap permohonan transformasi, yang dilakukan oleh DJKI adalah 

melanjutkan proses pendaftaran secara nasional sesuai dengan posisi terakhir 

Pendaftaran Internasional sebelum adanya pemberitahuan ceasing of effect dari Biro 

Internasional. 

Apabila Pendaftaran Internasional mengklaim prioritas, maka permohonan 

nasionalnya dapat menikmati klaim yang sama. Pelindungan hukum terhadap 

pendaftaran Merek melalui permohonan transformasi diberikan sejak Tanggal 

Pendaftaran Internasional. Oleh karena itu, pemeriksa harus melakukan validasi 

terkait tanggal pendaftaran internasional dan tanggal prioritas dengan benar. 

Apabila Pendaftaran Internasional sudah didaftar oleh DJKI sebelum adanya 

pemberitahuan ceasing of effect, maka proses pendaftaran atas permohonan 

transformasi tidak lagi melalui tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman dan 

pemeriksaan substantif karena semua tahapan itu sudah dilalui sebelumnya. DJKI 

akan menerbitkan sertifikat atas permohonan transformasi tersebut.  

Namun apabila pada saat pemberitahuan ceasing of effect, posisi terakhir dari 

Pendaftaran Internasional berada dalam tahap pemeriksaan, maka terhadap 

permohonan transformasi tersebut DJKI akan melanjutkan proses pemeriksaan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. DJKI harus memastikan bahwa status 

Pendaftaran Internasional yang terdampak ceasing of effect tidak aktif dari pangkalan 

data internal. Terkait dengan pemeliharaan pasca pendaftaran akan mengikuti syarat 

dan tata cara sebagaimana pendaftaran nasional. 
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3.4. Penggantian (Replacement) 

3.4.1. Pengertian Penggantian (Replacement) 

Penggantian (replacement) adalah mekanisme yang diperkenalkan oleh 

Sistem Madrid untuk meringankan pemilik merek dari beban untuk memperbarui 

pendaftaran nasional di satu atau beberapa wilayah. Mekanisme ini lebih efisien 

karena dalam mekanisme ini, merek yang telah terdaftar berdasarkan Undang-

Undang Nasional dapat diganti dengan Pendaftaran Internasional. Penggantian 

(replacement) adalah suatu mekanisme otomatis akan terjadi di Daftar Internasional 

pada Biro Internasional apabila beberapa kondisi telah terpenuhi. Jadi, baik Kantor 

Merek maupun Pemilik Merek tidak perlu melakukan upaya apapun. Namun Pemilik 

Merek dapat meminta Kantor Merek dalam hal ini DJKI untuk melakukan pencatatan 

atas penggantian (replacement) tersebut dan mempublikasikannya di Berita Resmi 

Merek. 

Mekanisme penggantian (replacement) ini memungkinkan pemilik merek 

untuk mendapatkan manfaat dari tanggal pelindungan yang lebih awal di yurisdiksi 

Pendaftaran Nasional. Hal ini tidak berarti registrasi nasional atau registrasi regional 

ditangguhkan atau menjadi terpengaruh dengan keberadaan pendaftaran 

internasional, melainkan pendaftaran nasional atau regional akan tetap dalam 

pendaftaran negara tersebut, dengan segala hak yang melekat padanya, kecuali jika 

tidak diperpanjang oleh pemilik merek. 

1 (satu) pendaftaran internasional dapat menggantikan lebih dari  

1 (satu) pendaftaran nasional. Hal ini dapat terjadi jika negara anggota yang 

bersangkutan dulunya mempunyai sistem satu kelas artinya satu pendaftaran 

nasional hanya dapat mencakup satu kelas barang dan/atau jasa, sedangkan 

Pendaftaran Internasional dapat mencakup hingga 45 (empat puluh lima) kelas 

barang dan/atau jasa. 

Penggantian (replacement) dapat merupakan penggantian (replacement) 

untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (Total Replacement) atau untuk sebagian 

jenis barang dan/atau jasa (Partial Replacement). Total Replacement juga bisa terjadi 

dalam 2 (dua) kondisi yaitu apabila Pendaftaran Internasional dan Pendaftaran 

Nasional memiliki cakupan pelindungan sama dan apabila Pendaftaran Internasional 

memiliki cakupan pelindungan yang lebih luas dibandingkan dengan Pendaftaran 

Nasional. 
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Berikut terdapat beberapa ilustrasi mengenai total replacement dan partial 

replacement yang dapat dilihat pada Gambar 2.4., Gambar 2.5., dan Gambar 2.6. 

 

Gambar 3.4. 
Ilustrasi Total Replacement dengan Kondisi Pendaftaran Internasional dan 

Pendaftaran Nasional Memiliki Cakupan Pelindungan Sama 
 

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan betapa sederhana dan otomatisnya 

pendaftaran internasional menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya. 

− Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional nomor 7891011 (hak nasional) 

tanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, meliputi barang dalam kelas 3, 18, 25. 

− Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR) bertanggal  

5 Januari 2016 meliputi barang golongan 3, 18, 25. 

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendafatran 

Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di 

Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor 

Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas 

penggantian (replacement). IPONZ kemudian akan mencatat bahwa hak nasional 

sebelumnya atas barang-barang di kelas 3, 18 dan 25 adalah sepenuhnya digantikan 

oleh Pendaftaran Internasional yang diajukan kemudian. Jika pemilik merek kemudian 

memutuskan untuk membiarkan pendaftaran nasional habis masa berlakunya, Daftar 

Nasional IPONZ akan menunjukkan, di bawah nomor pendaftaran internasional, 
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bahwa pemiliknya mendapat pelindungan atas merek yang bersangkutan untuk 

barang di kelas 3, 18, dan 25, sejak tanggal pelindungan hak nasional yaitu 6 April 

2009. 

 

Gambar 3.5. 
Ilustrasi Total Replacement dengan Kondisi Pendaftaran Internasional Memiliki 

Cakupan Pelindungan yang Lebih Luas dibandingkan dengan Pendaftaran Nasional 
 

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana pendaftaran nasional 

dapat digantikan oleh pendaftaran internasional yang cakupannya lebih luas. 

− Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional sebelumnya 7891011 (hak nasional), 

tanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, hanya mencakup “pakaian” di kelas 25. 

− Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR) bertanggal 5 Januari 

2016, meliputi: “pakaian; penutup kepala; alas kaki” di kelas 25. 

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendafatran 

Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di 

Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor 

Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas 

Replacement. IPONZ kemudian akan mencatat bahwa hak nasional sebelumnya atas 

jenis barang “pakaian” di kelas 25 adalah sepenuhnya digantikan oleh Pendaftaran 

Internasional yang diajukan kemudian. Jika pemilik merek kemudian memutuskan 

untuk membiarkan pendaftaran nasional habis masa berlakunya, Daftar Nasional 
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IPONZ akan menunjukkan, di bawah nomor pendaftaran internasional, bahwa 

pemegangnya mendapat pelindungan atas merek yang bersangkutan untuk jenis 

barang “pakaian” kelas 25, sejak tanggal pelindungan hak nasional yaitu 6 April 2009. 

 

Gambar 3.6. 
Ilustrasi Partial Replacement  

 

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana pendaftaran nasional 

dapat digantikan oleh pendaftaran internasional yang cakupannya lebih sempit. 

− Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional sebelumnya 7891011 (hak nasional) 

tertanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, meliputi “pakaian, penutup kepala, dan 

alas kaki” di kelas 25. 

− Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR), bertanggal 5 Januari 

2018, yang hanya mencakup “pakaian” di kelas 25. 

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendaftaran 

Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di 

Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor 

Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas 

penggantian (replacement) tersebut. 

Jika pemilik merek kemudian memutuskan untuk membiarkan hak nasional 

hilang, maka tidak akan ada lagi pelindungan terhadap barang-barang di kelas 25 

selain untuk jenis barang “pakaian”. Ini berarti pelindungan akan berhenti untuk jenis 
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barang “penutup kepala dan alas kaki”. Daftar nasional IPONZ akan menunjukkan, di 

bawah nomor pendaftaran internasional, bahwa pemegangnya mendapat 

pelindungan atas merek yang bersangkutan untuk jenis barang “pakaian” di kelas 25, 

terhitung sejak tanggal pelindungan hak nasional yang terdahulu yaitu 6 April 2009. 

Penggantian (replacement) hanya dapat dilakukan apabila beberapa kondisi 

terpenuhi. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Merek nasional telah terdaftar sebelum pendaftaran internasional ditujukan ke 

negara tujuan; 

b. Pemilik merek nasional terdaftar sama dengan pemilik pendaftaran internasional; 

c. Merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan pendaftaran 

internasional; dan 

d. Jenis barang dan/atau jasa pada merek terdaftar terdapat dalam pendaftaran 

internasional. 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pencatatan atas 

penggantian (replacement) adalah sebagai berikut: 

a. Kantor negara tujuan dalam hal ini DJKI harus mengakui bahwa baik pendaftaran 

nasional dan pendaftaran internasional dapat terdaftar berdampingan, sampai 

pemilik merek memutuskan untuk tidak memperpanjang merek nasional atau 

regional tersebut. 

b. Setelah menerima permohonan penggantian (replacement), DJKI harus memeriksa 

apakah syarat-syarat penggantian (replacement) terpenuhi. 

c. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional tidak perlu sama 

persis dengan Pendaftaran Nasional. Jenis barang dan/atau jasa dalam 

Pendaftaran Internasional bisa jadi lebih luas atau lebih sempit dari yang tercakup 

dalam Pendaftaran Nasional. Yang paling penting, setidaknya ada jenis barang 

dan/atau jasa yang sama, artinya ada beberapa jenis barang dan/atau jasa yang 

tercakup baik dalam pendaftaran internasional mau pendaftaran nasional. Nama 

barang dan/atau jasa tidak harus sama, tetapi harus sejenis. 

d. Tanggal efektif penggantian (replacement) adalah tanggal pendaftaran 

internasional atau penunjukan selanjutnya. 

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penggantian (replacement) 

dengan mengisi Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan 

Pendaftaran Internasional. Formulir tersebut merupakan dasar dilakukannya 
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penggantian (replacement) oleh Kantor atas suatu merek, dari Pendaftaran Nasional 

menjadi Pendaftaran Internasional. Pada Gambar 3.7. dapat dilihat bentuk Formulir 

Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional. 

Selanjutnya, Kantor memberikan pemberitahuan kepada WIPO sebagai Biro 

Internasional mengenai adanya permohonan penggantian (replacement) tersebut. 

Pemberitahuan tersebut berupa surat Notification of Replacement dengan format 

seperti pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7. 
Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran 

Internasional 
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Gambar 3.8. 

Contoh Surat Notification of Replacement 
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3.4.2. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan 

Atas Penggantian (Replacement)  

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan atas 

penggantian (replacement) adalah sebagai berikut: 

a. Kantor negara tujuan dalam hal ini DJKI harus mengakui bahwa baik pendaftaran 

nasional atau regional dan pendaftaran internasional dapat terdaftar 

berdampingan, sampai pemilik merek memutuskan untuk tidak memperpanjang 

merek nasional atau regional tersebut. 

b. Setelah menerima permohonan penggantian (replacement), DJKI harus memeriksa 

apakah syarat-syarat penggantian (replacement) terpenuhi. 

c. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional tidak perlu sama 

persis dengan Pendaftaran Nasional. Jenis barang dan/atau jasa dalam 

Pendaftaran Internasional bisa jadi lebih luas atau lebih sempit dari yang tercakup 

dalam Pendaftaran Nasional. Yang paling penting, setidaknya ada jenis barang 

dan/atau jasa yang sama, artinya ada beberapa jenis barang dan/atau jasa yang 

tercakup baik dalam pendaftaran internasional mau pendaftaran nasional. Nama 

barang dan/atau jasa tidak harus sama, tetapi harus sejenis. 

d. Tanggal efektif penggantian (replacement) adalah tanggal pendaftaran 

internasional atau penunjukan selanjutnya. 

Ilustrasi jenis barang dan/atau jasa yang menjadi kriteria dalam penggantian 

(replacement) dapat dilihat berikut ini: 
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Gambar 3.9. 

Ilustrasi Jenis Barang dan/atau Jasa yang Menjadi Kriteria dalam Penggantian 

(Replacement) 

3.5. Perpanjangan Merek Internasional (Renewal) 

3.5.1. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait Perpanjangan (Renewal) 

3.5.1.1. Ketentuan umum Perpanjangan Merek Internasional 

Pendaftaran merek internasional dicatat oleh Biro Internasional dalam Daftar 

Internasional. Pelindungan terhadap merek internasional terdaftar berlaku selama 

periode 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran merek internasional. 

Pelindungan merek internasional terdaftar dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) 

tahun secara langsung melalui Biro Internasional dengan melakukan pembayaran 

biaya perpanjangan. Tidak ada pembatasan terhadap jumlah berapa kali pendaftaran 

merek internasional dapat diperbarui. Perpanjangan merek internasional dilakukan 

melalui Biro Internasional untuk negara anggota yang tercakup dalam pendaftaran 

internasional. 

Biaya perpanjangan merek internasional dapat dibayarkan paling cepat  

3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya pendaftaran merek internasional (tanggal 

jatuh tempo), dan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya 
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pendaftaran merek internasional 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya 

pendaftaran merek internasional disebut periode tenggang dan pembayaran selama 

periode ini memerlukan pembayaran biaya tambahan sebesar 50% dari biaya dasar 

(biaya tambahan) yang tercantum dalam Daftar Biaya. Biaya tambahan lainnya 

mungkin berlaku tergantung dengan berapa jumlah negara anggota yang ditunjuk. 

Informasi lebih lanjut tentang biaya individual tersedia di laman WIPO. Pemilik merek 

bertanggung jawab untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional dengan 

membayar biaya perpanjangan ke Biro Internasional. Pendaftaran merek 

internasional tidak dapat diperpanjang sampai biaya yang ditentukan telah dibayar. 

Setelah biaya dibayarkan, perpanjangan dicatat sesuai dengan tanggal jatuh tempo 

perpanjangan pendaftaran merek internasional. Kalkulator untuk biaya permohonan 

Madrid atau layanan perpanjangan online tersedia di laman WIPO. 

3.5.1.2. Pemberitahuan Tidak Resmi Tentang Perpanjangan (Unofficial Notice of 

Renewal) 

Enam bulan sebelum berakhirnya periode pelindungan selama  

10 (sepuluh) tahun, Biro Internasional mengirimkan pemberitahuan tidak resmi 

kepada pemilik merek internasional dan konsultan (bila ada) untuk memberitahukan 

tentang tanggal berakhir yang tepat (tanggal jatuh tempo). Apabila pemilik merek (atau 

konsultan) tidak menerima pemberitahuan tidak resmi tersebut, hal ini tidak dapat 

dijadikan alasan untuk tidak mematuhi batas waktu pembayaran biaya perpanjangan 

yang harus dibayar. Pemberitahuan tidak resmi ini akan memberitahukan kepada 

pemilik merek (atau konsultan) tentang perpanjangan merek yang akan datang dan 

mengingatkan kepada pemilik merek untuk meminta pencatatan setiap perubahan 

yang diperlukan dalam pendaftaran merek internasional sebelum 

dilakukan perpanjangan. 

3.5.1.3. Tidak Ada Perubahan Data pada Perpanjangan Pendaftaran Merek 

Internasional (No Changes to the International Registration) 

Tidak dimungkinkan untuk menyertakan perubahan data pada saat 

perpanjangan merek internasional. Pendaftaran merek internasional akan 

diperpanjang sesuai dengan data terakhir yang tercatat setelah periode 

pelindungannya berakhir. Oleh karena itu, tidak ada perubahan pada nama atau 
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alamat pemilik merek atau perubahan pada jenis barang dan/atau jasa yang dapat 

dilakukan sebagai bagian dari prosedur perpanjangan. Terdapat satu pengecualian, 

yaitu pemilik merek hanya dapat melakukan perubahan pada negara anggota yang 

tercakup dalam pendaftaran merek internasional, dan hal ini tidak dianggap sebagai 

perubahan. 

Setiap perubahan dalam pendaftaran merek internasional yang ingin dicatat 

pada sertifikat perpanjangan dan tercatat dalam Daftar Internasional, harus 

disampaikan secara terpisah kepada Biro Internasional oleh pemilik merek sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Perubahan tersebut akan dimasukkan dalam 

informasi yang dicatat pada saat perpanjangan hanya jika perubahan tersebut telah 

tercatat dalam Daftar Internasional sebelum atau paling lambat pada tanggal jatuh 

tempo. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan yang relevan tepat waktu 

sebelum tanggal jatuh tempo perpanjangan, untuk memastikan bahwa perubahan 

tersebut akan dicatat pada sertifikat perpanjangan dan dalam Daftar Internasional. 

Jika memungkinkan, pemilik merek sebaiknya menunda perpanjangan pendaftaran 

merek internasional sampai perubahan yang diperlukan telah tercatat. Namun, jika hal 

ini tidak memungkinkan karena tanggal jatuh tempo perpanjangan yang sudah dekat, 

pemilik merek dapat menunda perubahan tersebut. 

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang hanya untuk sebagian 

negara anggota yang dicakup. Kondisi tersebut tidak dianggap sebagai perubahan 

pada pendaftaran merek internasional. Oleh karena itu, pemilik merek dapat 

memutuskan untuk tidak memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk satu 

atau lebih negara anggota yang ditunjuk. Apabila kemudian pemilik merek 

memutuskan untuk menyertakan negara anggota yang sebelumnya tidak dimasukkan 

dalam perpanjangan namun tercakup dalam pendaftaran merek internasional, pemilik 

merek dapat melakukan perpanjangan, dengan ketentuan masih dalam periode  

6 (enam) bulan setelah masa perpanjangan. Di luar periode tersebut, jika pemilik 

merek masih menginginkan pelindungan pada negara anggota yang tidak tercakup 

dalam perpanjangan, maka pemilik merek harus melakukan penunjukan selanjutnya 

(subsequent designation) terhadap negara anggota tersebut. 
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3.5.1.4. Perpanjangan terkait Penunjukkan Selanjutnya (Subsequent 

Designation) terhadap Negara Anggota 

Dimungkinkan untuk memperluas cakupan pelindungan dari pendaftaran 

merek internasional dengan menetapkan wilayah (negara anggota) tambahan. 

Penunjukan selanjutnya (subsequent designation) hanyalah perluasan dari 

pendaftaran merek internasional yang sudah ada. Pendaftaran merek dengan 

penunjukan selanjutnya tidak memiliki masa berlaku pelindungan sendiri selama 

10 (sepuluh) tahun, melainkan masa pelindungannya berakhir pada tanggal yang 

sama dengan pendaftaran merek internasional. Oleh karena itu, apabila pendaftaran 

merek internasional hampir habis masa berlakunya, pemilik merek dapat menunggu 

hingga perpanjangan dicatat sebelum menunjuk negara anggota tambahan. 

Penunjukan selanjutnya yang belum dicatat dalam Daftar Internasional pada tanggal 

jatuh tempo pendaftaran merek internasional tidak akan diperhitungkan selama 

proses perpanjangan. 

 

Gambar 3.10. 
Ilustrasi Penghitungan Waktu Perpanjangan terkait Penunjukan Selanjutnya 

(Subsequent Designation)  

3.5.1.5. Perubahan yang Mempengaruhi Cakupan Pendaftaran Merek 

Internasional Pada Saat Perpanjangan 

Secara umum, Kantor negara anggota harus segera memberitahukan Biro 

Internasional mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi cakupan pelindungan 

dari suatu pendaftaran merek internasional tertentu. Beberapa hal penting terkait 

dengan perubahan adalah sebagai berikut: 
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a. Berakhirnya pelindungan merek dasar (ceasing of effect). 

b. Pernyataan pemberian pelindungan berdasarkan Rule 18ter (1) dan (2). 

c. Konfirmasi penolakan total sementara. 

d. Keputusan lebih lanjut (further decision). 

e. Pembatalan sebagian atau seluruh barang dan/atau jasa di negara anggota yang 

ditunjuk. 

f. Keputusan lain yang dibuat oleh Kantor negara anggota yang ditunjuk yang 

mempengaruhi cakupan pendaftaran merek internasional (akibat dari penunjukan 

selanjutnya atau pembatalan). 

Apabila perubahan di atas belum dicatat oleh Biro Internasional pada saat 

perpanjangan, biaya akhir perpanjangan mungkin dapat terpengaruh. Sebagai 

contoh, pencatatan pernyataan pemberian pelindungan setelah penolakan sementara 

berdasarkan Rule 18ter (2), yang memberikan pelindungan kepada 2 (dua) dari 4 

(empat) kelas, akan berdampak pada jumlah total biaya perpanjangan yang harus 

dibayar. Oleh karena itu, jika pemilik merek telah diberitahu secara langsung oleh 

Kantor negara anggota dan mengetahui bahwa pemberitahuan tersebut belum dicatat 

oleh Biro Internasional, penting bagi pemilik merek untuk menindaklanjuti dengan 

menghubungi Kantor negara anggota secara langsung, guna memastikan bahwa 

Kantor negara anggota telah memberitahukan Biro Internasional mengenai 

perubahan tersebut. 

 

3.5.2. Status Pelindungan pada saat dilakukan Perpanjangan (Renewal) 

Pendaftaran internasional akan diperpanjang untuk negara anggota yang 

ditunjuk dalam semua barang dan/atau jasa yang tidak terpengaruh oleh limitasi, 

pembatalan sebagian (partial invalidation), atau pembatalan sebagian (partial 

cancellation). Tidak mungkin memperpanjang pendaftaran internasional untuk barang 

dan/atau jasa yang telah dibatalkan, atau untuk negara anggota yang ditunjuk yang 

pembatalan total atau renunciation telah dicatat. Tidak mungkin juga untuk 

memperpanjang "empty shell". Oleh karena itu, permohonan perpanjangan harus 

mencantumkan setidaknya satu anggota yang ditunjuk dalam pendaftaran 

internasional. 
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"Empty shell" merujuk pada situasi di mana pendaftaran tersebut tidak 

mencakup barang dan/atau jasa yang dapat dilindungi atau tidak memiliki nilai 

substansial setelah sebagian besar isi atau konten yang penting telah dihapus atau 

dianulir. Dengan kata lain, pendaftaran tersebut menjadi kosong atau tidak bermakna, 

karena tidak ada barang dan/atau jasa yang tersisa yang masih dilindungi atau 

relevan.  

Contoh kasus: Jika pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya secara 

internasional dan menunjuk 10 (sepuluh) negara untuk pelindungan, namun seiring 

waktu, semua 10 (sepuluh) negara tersebut membatalkan pendaftaran tersebut, maka 

pendaftaran internasional akan dianggap sebagai “empty shell”. Dalam kasus seperti 

itu, pemilik tidak akan dapat memperpanjang pendaftaran di bawah Sistem Madrid. 

Oleh karena itu untuk menghindari “empty shell” maka pemohon harus bisa 

menyediakan satu negara tujuan yang mereknya bisa terdaftar dan diperpanjang. 

Hal pembatalan tersebut dimungkinkan karena cancellation, invalidation, atau 

renunciation. 

3.5.2.1. Pemberian Pelindungan Total (Total grand of protection) 

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang untuk negara anggota 

yang ditunjuk yang telah memberikan pelindungan terhadap seluruh barang dan/atau 

jasa yang diajukan (yaitu negara-negara yang telah mengeluarkan pemberian 

pelindungan total). Pemberian pelindungan total merupakan suatu keputusan akhir 

yang dicatat dalam Daftar Internasional, di mana Kantor negara anggota memberikan 

pelindungan total tanpa mengeluarkan penolakan sementara atau dalam keputusan 

lebih lanjut. 

3.5.2.2. Pemberian Pelindungan Sebagian (Partial Grant of Protection) 

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang untuk negara anggota 

yang ditunjuk yang telah memberikan pelindungan hanya untuk sebagian dari barang 

dan/atau jasa (pemberian pelindungan sebagian). Pemberian pelindungan sebagian 

merupakan keputusan akhir yang dicatat dalam Daftar Internasional, di mana Kantor 

negara anggota memberikan pelindungan sebagian setelah mengeluarkan penolakan 

sementara atau dalam keputusan lebih lanjut. 
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Bagi negara anggota yang telah menyatakan biaya individu per kelas, 

perhitungan biaya perpanjangan hanya akan memperhitungkan jumlah kelas yang 

pelindungannya telah diberikan dalam pernyataan yang dicatat berdasarkan Rule 

18ter (keputusan akhir (final decision) atau lebih lanjut (further decision)). 

Pemilik pendaftaran merek internasional yang mengajukan banding atas 

keputusan yang dibuat berdasarkan Rule 18ter oleh Kantor negara anggota yang 

memberikan pelindungan sebagian, saat ini, hanya diharuskan untuk membayar biaya 

individu untuk kelas-kelas yang telah diberikan pelindungan, bukan untuk semua kelas 

yang tercakup dalam penunjukkan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan di atas, pemilik merek tidak perlu membayar biaya 

individu untuk barang dan/atau jasa yang tidak dilindungi saat perpanjangan. Namun, 

apabila Kantor negara anggota kemudian memberitahukan Biro Internasional, dalam 

pernyataan lebih lanjut berdasarkan Rule 18ter (4), tentang perubahan dalam cakupan 

pelindungan, biaya perpanjangan berikutnya akan memperhitungkan jumlah kelas 

yang dilindungi oleh pendaftaran merek internasional. Perubahan dalam cakupan 

pelindungan ini tidak akan berdampak pada biaya perpanjangan yang sudah 

dibayarkan, yaitu, tidak ada dampak surut terhadap biaya perpanjangan. 

Contoh berikut membantu menjelaskan lebih lanjut perpanjangan, di mana 

negara anggota yang ditunjuk telah memberikan pelindungan sebagian terhadap 

pendaftaran merek internasional. 

− Sebuah pendaftaran internasional yang mencakup barang-barang dalam kelas 3, 

5, dan 10 akan diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2022. 

− Pada saat perpanjangan, pendaftaran merek internasional telah diberikan 

pelindungan sebagian untuk barang-barang dalam kelas 5 dan kelas 10 oleh Kantor 

Kekayaan Intelektual Inggris (UKIPO), sesuai dengan Rule 18ter (2)(ii). 

− Pemilik merek mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir yang hanya 

memberikan pelindungan sebagian di Inggris, namun putusan permohonan 

banding tersebut masih tertunda pada saat perpanjangan. 

− Inggris memberlakukan biaya individu per kelas. Oleh karena itu, biaya 

perpanjangan untuk Inggris pada tanggal 1 Maret 2022 akan memperhitungkan 

hanya jumlah kelas untuk yang pelindungannya telah diberikan, yaitu kelas 5 dan 

kelas 10. 



106 
 

− Pada bulan Juni 2025, putusan permohonan banding pemilik merek berhasil dan 

UKIPO memberitahukan Biro Internasional, dalam pernyataan lebih lanjut 

berdasarkan Rule 18ter (4), bahwa pelindungan juga telah diberikan untuk kelas 3. 

Pada perpanjangan berikutnya, pada tanggal 1 Maret 2032, pemilik merek harus 

membayar biaya penunjukkan Inggris untuk kelas 3, 5, dan 10 (sesuai dengan 

pemberitahuan keputusan lebih lanjut). 

3.5.2.3. Penolakan Pelindungan Total (Total Refusal of Protection) 

Dimungkinkan untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk 

negara anggota yang telah menolak pelindungan untuk semua barang dan/atau jasa 

yang tercakup dalam keputusan akhir berdasarkan Rule 18ter (3) atau keputusan lebih 

lanjut berdasarkan Rule 18ter (4). Ketentuan ini mengatur bahwa pendaftaran merek 

internasional harus diperpanjang di negara anggota yang ditunjuk tersebut untuk 

semua barang dan/atau jasa yang diajukan. Negara anggota yang ditunjuk tersebut 

harus disebutkan dalam perpanjangan online atau dalam bagian yang relevan dari 

formulir MM11. Biaya perpanjangan yang sesuai untuk semua barang dan/atau jasa 

yang dilindungi oleh negara anggota harus dibayar. 

Berdasarkan ketentuan di atas, biaya perpanjangan untuk negara anggota 

yang ditunjuk yang telah menyatakan biaya individu per kelas dan menolak 

pelindungan untuk semua barang dan/atau jasa, harus dihitung dengan 

memperhitungkan jumlah kelas yang sesuai dengan semua barang dan/atau jasa 

yang tidak terpengaruh oleh pembatasan atau pembatalan sebagian. Perpanjangan 

dalam hal kasus tersebut tidak berarti bahwa pendaftaran merek internasional 

dilindungi di negara anggota yang ditunjuk tersebut. Artinya, bahwa Biro Internasional 

akan mencatat perpanjangan tersebut dan memberikan pemilik merek pilihan untuk 

mempertahankan haknya. Pemilik merek mungkin memiliki alasan yang sah untuk 

melakukan hal tersebut, misalnya, ketika pemilik merek keberatan terhadap 

penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir 

atau keputusan lebih lanjut. 

Contoh berikut membantu menjelaskan lebih lanjut perpanjangan dimana 

negara anggota yang ditunjuk telah menolak pelindungan total terhadap pendaftaran 

merek internasional. 



107 
 

− Sebuah pendaftaran merek internasional yang mencakup barang-barang dalam 

kelas 3, 5, dan 10 akan diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2022. 

− Pada saat perpanjangan, pendaftaran merek internasional telah ditolak 

pelindungan untuk semua barang oleh Kantor Kekayaan Intelektual Kanada 

(CIPO), sesuai dengan Rule 18ter (3). 

− Pemilik merek mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir penolakan 

total di Kanada, namun pada saat perpanjangan pendaftaran merek internasional, 

permohonan banding tersebut masih tertunda. 

− Kanada menyatakan biaya individu per kelas. Oleh karena itu, biaya perpanjangan 

untuk penunjukan Kanada pada tanggal 1 Maret 2022 akan memperhitungkan 

ketiga kelas yang tercakup dalam penunjukkan Kanada, meskipun pelindungan 

telah ditolak total. 

− Pemilik merek mencantumkan Kanada dalam perpanjangan pendaftaran merek 

internasional, yang memungkinkan pemilik merek untuk mempertahankan haknya 

di Kanada. 

− Pada bulan Juni 2025, putusan permohonan banding pemilik merek diberikan 

pelindungan sebagian dan CIPO memberitahukan Biro Internasional, dalam 

pernyataan lebih lanjut berdasarkan Rule 18ter (4), bahwa pelindungan sebagian 

telah diberikan untuk barang-barang dalam kelas 3 dan kelas 10. Pada 

perpanjangan berikutnya, pada tanggal 1 Maret 2032, pemilik merek harus 

membayar untuk penunjukan Kanada sehubungan dengan kelas 3 dan kelas 10 

(tergantung pada pemberitahuan keputusan lebih lanjut). 

− Dalam kejadian bahwa pemilik merek tidak memperpanjang pendaftaran merek 

internasional untuk penunjukan Kanada, pendaftaran merek internasional tidak 

akan lagi mencakup Kanada. Dalam hal ini, pemilik merek harus menunjuk kembali 

Kanada dalam suatu penunjukan berikutnya jika pemilik merek ingin mendapatkan 

pelindungan di Kanada, dengan kemungkinan bahwa pelindungan di Kanada akan 

dimulai pada tanggal selanjutnya dari penunjukan berikutnya. 

3.5.2.4. Usulan Penolakan Atas Pelindungan (Provisional Refusal of Protection) 

Dimungkinkan untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk 

negara anggota yang telah memberikan penolakan sementara atas pelindungannya 

berdasarkan Rule 17, namun belum dikonfirmasi berdasarkan Rule 18ter. Penolakan 
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sementara dapat menyangkut semua barang dan/atau jasa (penolakan sementara 

total) atau hanya sebagian dari barang dan/atau jasa (penolakan sementara 

sebagian). Jika pemilik merek ingin memperpanjang pendaftaran merek internasional 

untuk negara anggota tersebut, maka harus melakukan pembayaran biaya 

perpanjangan untuk semua barang dan/atau jasa yang tercakup dalam penunjukan 

tersebut; kecuali untuk barang dan/atau jasa yang terkena batasan atau pembatalan 

sebagian. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk biaya perpanjangan bagi negara 

anggota yang telah menyatakan biaya individual. 

Perubahan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan pelindungan 

oleh negara anggota yang ditunjuk tidak akan berdampak surut terhadap biaya 

perpanjangan yang telah dibayarkan sesuai dengan  

Rule 34(6)(a). 

3.5.2.5. Perpanjangan terkait Invalidasi, Penghapusan Jenis Barang dan/atau 

Jasa, Pembatalan, dan Pembatasan Jenis Barang dan/atau Jasa 

(Invalidations, Renunciations, Cancellations and Limitations) 

Pada kondisi pembatalan karena pencatatan pembatalan dalam Daftar 

Internasional berarti bahwa pembatalan tersebut tidak lagi dapat diajukan banding. 

Pendaftaran merek internasional tidak dapat diperpanjang terhadap negara anggota 

yang telah dicatat pembatalan totalnya atau terhadap negara anggota yang telah 

dicatat penolakan pelindungannya. 

Pada kondisi pembatalan sebagian, pembatasan daftar barang dan/atau jasa 

di negara anggota tertentu, atau pembatalan sebagian di negara anggota tertentu 

yang ditunjuk, pendaftaran merek internasional tidak dapat diperpanjang untuk barang 

dan/atau jasa yang terkena invalidasi, pembatasan, atau pembatalan tersebut. [Rule 

19(1)] [Rule 30(2)(c)]. 

3.5.3. Proses Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek 

Internasional 

Cara termudah untuk memperpanjang pendaftaran internasional adalah 

menggunakan layanan perpanjangan online dengan membayar biaya perpanjangan 

menggunakan kartu kredit atau mendebitnya dari akun WIPO yang sedang berjalan. 

Layanan ini menyediakan informasi terbaru tentang anggota yang ditunjuk yang 
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termasuk dalam pendaftaran internasional dan cakupan pelindungan yang tercatat di 

Daftar Internasional. Perpanjangan online tersedia di laman WIPO. 

Sebagai alternatif, pemilik merek dapat menggunakan formulir opsional 

MM11, yang tersedia di situs web WIPO (lihat juga Catatan untuk pengisian MM11). 

Informasi berikut harus disediakan:  

a. Nomor pendaftaran internasional yang akan diperpanjang;  

b. Nama pemilik merek, yang harus sama dengan yang tercatat di Daftar 

Internasional; 

c. Semua negara anggota yang diminta untuk diperpanjang, termasuk, jika pemilik 

merek menginginkannya, anggota yang mengalami penolakan sebagian atau total 

yang tercatat di Daftar Internasional (setidaknya satu anggota yang ditunjuk harus 

dicantumkan dalam permohonan perpanjangan); 

d. Tanda tangan pemilik merek atau perwakilan yang tercatat, atau kantor tempat 

permohonan perpanjangan diajukan; 

e. Biaya yang dibayar dan metode pembayaran, atau instruksi untuk mendebit biaya 

yang diperlukan dari akun di Biro Internasional (Lembar Perhitungan Biaya). 

Biaya Perpanjangan 

a. Dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Biaya individual untuk setiap negara anggota yang ditunjuk yang telah membuat 

deklarasi terkait. 

c. Biaya pelengkap (complementary fee) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

setiap anggota yang ditunjuk yang tidak membayar biaya individual. 

d. Biaya tambahan sebesar (supplementary fee) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk setiap kelas barang dan/atau jasa yang melebihi 3 (tiga), kecuali jika 

semua anggota yang ditunjuk membayar biaya individual. 

e. Kalkulator Biaya yang tersedia di laman WIPO dapat digunakan untuk menghitung 

biaya yang harus dibayar untuk perpanjangan pendaftaran internasional. 

Metode Pembayaran 

a. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, akun pos dalam Eropa, kartu 

kredit, atau melalui akun WIPO saat ini. 
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b. Jika menggunakan layanan perpanjangan online, pembayaran dapat dilakukan 

dengan kartu kredit. 

c. Pembayaran biaya perpanjangan harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh 

tempo. Pembayaran dapat dilakukan paling awal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 

jatuh tempo. 

d. Pembayaran dapat dilakukan hingga 6 (enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo, 

asalkan biaya tambahan sebesar 50% dari biaya dasar juga dibayarkan. 

e. Jika jumlah biaya perpanjangan berubah antara tanggal pembayaran ke Biro 

Internasional dan tanggal jatuh tempo perpanjangan, aturan berikut berlaku: 

1) Jika pembayaran dilakukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh 

tempo, maka biaya yang berlaku adalah biaya yang berlaku pada tanggal 

pembayaran; 

2) jika biaya perpanjangan dibayar setelah tanggal jatuh tempo, maka biaya yang 

berlaku adalah biaya yang berlaku pada tanggal jatuh tempo. [Rule 34(7)(d)] 

Pengajuan Permohonan Perpanjangan 

a. Formulir yang telah diisi dan dokumen pendukung lainnya harus diajukan melalui 

kantor negara anggota asal atau langsung ke Biro Internasional. 

b. Kantor negara anggota dapat mengumpulkan dan meneruskan biaya perpanjangan 

ke Biro Internasional, namun pemilik merek tidak diwajibkan untuk melalui kantor 

ini. 

c. Kantor asal dapat menetapkan dan mengumpulkan biaya penanganan untuk 

layanan ini. 

Pemberitahuan dan Sertifikat 

a. Setelah pendaftaran diperpanjang, Biro Internasional akan memberi tahu kantor 

anggota yang ditunjuk dan mengirimkan sertifikat perpanjangan kepada pemilik 

merek. 

b. Informasi perpanjangan akan dipublikasikan di Gazette WIPO. 
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Tindakan dalam Kasus Pembayaran Tidak Mencukupi 

a. Jika jumlah biaya yang diterima kurang dari jumlah yang diperlukan, Biro 

Internasional akan memberi tahu pemilik merek, perwakilannya, atau pihak lain 

yang membayar. 

b. Jika biaya yang diterima setelah 6 (enam) bulan dari tanggal jatuh tempo masih 

kurang, perpanjangan tidak akan dicatat, dan biaya akan dikembalikan. 

c. Jika pemberitahuan kekurangan biaya dikirim kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum 

akhir periode 6 (enam) bulan dan jumlah yang dibayarkan setidaknya 70% dari 

jumlah yang harus dibayar, perpanjangan akan dilakukan. Namun, jika jumlah 

penuh tidak dibayar dalam 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan, perpanjangan 

akan dibatalkan dan biaya akan dikembalikan. 

3.5.3.1. Perpanjangan Tambahan (Complementary Renewal) 

Jika pendaftaran internasional telah diperpanjang hanya untuk beberapa 

negara anggota yang ditunjuk, dan setelah tanggal jatuh tempo pemilik merek 

memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran tersebut untuk anggota yang tidak 

tercakup dalam pembaruan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilakukan melalui apa 

yang disebut "pembaruan pelengkap", asalkan masa tenggang enam bulan belum 

berakhir. Biaya yang harus dibayarkan meliputi biaya dasar (basic fee) dan biaya 

individual (individual fee).  

3.5.3.2. Tidak Mengajukan Perpanjangan (Non-Renewal) 

Jika pendaftaran internasional tidak diperpanjang (karena pemilik tidak 

membayar biaya perpanjangan atau karena biaya yang dibayar tidak mencukupi), 

maka pendaftaran tersebut akan berakhir sejak tanggal berakhirnya periode 

pelindungan sebelumnya. 

Jika pendaftaran internasional tidak diperpanjang, hal tersebut akan 

diberitahukan kepada pemilik, perwakilan (jika ada), dan kantor anggota yang ditunjuk, 

serta akan dipublikasikan di Gazette. Publikasi tersebut hanya terdiri dari nomor 

pendaftaran internasional dan tanggal jatuh tempo perpanjangan. Pemberitahuan dan 

publikasi tidak akan dilakukan sampai tidak ada kemungkinan lagi bahwa pendaftaran 

internasional tersebut dapat diperpanjang, yaitu setelah berakhirnya periode 6 (enam) 

bulan setelah tanggal jatuh tempo (dalam periode tersebut, perpanjangan masih 
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mungkin dilakukan dengan membayar denda). Jika perpanjangan dibatalkan karena 

tidak membayar sisa biaya perpanjangan maka hal tersebut akan dipublikasikan di 

Gazette. [Rule 31(4)(a)] [Rule 32(1)(a)(xii)]. 

Jika biaya perpanjangan yang diperlukan tidak dibayarkan pada tanggal jatuh 

tempo, maka tidak ada penunjukkan selanjutnya (subsequent designation) dan tidak 

ada perubahan yang dapat dicatat dalam Daftar Internasional selama periode 6 

(enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo dimana perpanjangan masih mungkin 

dilakukan dengan membayar denda. Hanya setelah perpanjangan dicatat dalam 

Daftar Internasional, penunjukan selanjutnya (subsequent designation) atau 

perubahan dapat dicatat dalam Daftar Internasional. 



 

113 
 

Lampiran I 
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Merge international registrations following 

recording of a partial change in ownership  
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Lampiran II 

Kode Transaksi Dalam Sistem Madrid 

 

 

Transaksi dalam sistem Madrid dapat dicari dalam riwayat pendaftaran, yang 

dikodefikasi berdasarkan jenis transaksi, kantor terkait dan tanggal/lembaran. Kode 

beserta jenis-jenis transaksi dalam sistem Madrid dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Kode Pengertian 

APNE No request for review or appeal has been lodged 

APNL A request for review or an appeal has been lodged 

APNW Withdrawal of request for review or appeal 

CBNP 

Cancellation effected for some of the goods and services at the request 

of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or 

Article 6(4) of the Protocol 

CBNT 

Cancellation effected for all the goods and services at the request of an 

Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or 

Article 6(4) of the Protocol 

CBN1 Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b) 

CEN Continuation of effect 

CLCN Cancellation of the Recording of a License 

CPN Partial assignment 

CPNCP Partial assignment to specific Contracting Parties 

CPNGS Partial assignment of particular Goods and Services 

DBN Division/Merger of basic registration 

DIN Accepted with reserve 

EEN 
Designated contracting party(ies) for which the second installment has 

been paid (Rule 40(3)) 



 

 

Kode Pengertian 

EENN 
Designated contracting party(ies) for which the second installment has 

not been paid (Rule 40(3)) 

ENN Registration 

EXN Subsequent designation 

FBN Replacement of national registration by an international registration 

FINC Final decision confirming the refusal of protection 

FINCD Final decision confirming the disclaimer 

FINO Other final decision 

FINT 
Statement indicating that protection of the mark is refused for all the 

goods and services requested 

FINV 
Statement indicating that the mark is protected for all the goods and 

services requested 

FDNP 
Further statement under Rule 18ter(4) indicating the goods and 

services for which the mark is protected 

FDNT 
Further statement under Rule 18ter(4) indicating that protection of the 

mark is refused for all the goods and services requested 

FDNV 
Further statement under Rule 18ter(4) indicating that protection of the 

mark is granted for all the goods and services requested 

FUN Merger of international registrations 

GP18N 
Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) where no 

notification of provisional refusal has been communicated 

GPN Grant of protection 

GPON Grant of protection subject to opposition 

HRN 
Restriction of the holder's right of disposal of the international 

registration 

INNP Partial invalidation 

INNT Total invalidation 

ISN 
Ex Officio examination completed but opposition or observations by 

third parties still possible, under Rule 18bis(1) 

LIN Limitation 

LLCN Change in the name or address of the licensee 



 

 

Kode Pengertian 

LNN Declaration that a limitation has no effect 

NLCN New licence 

OBN Subsequent designations resulting from Conversion (Rule 24(7)) 

OPN Opposition possible after the 18 months time limit 

P2N 

Cancellation effected with respect to a designated Contracting Party 

following the non payment of the second part of the individual fee (Rule 

34(3)) 

PCN 
Cancellation effected for some of the goods and services at the request 

of the holder under Rule 25 

R18NP 
Statement of grant of protection following a provisional refusal under 

Rule 18ter(2)(ii) 

R18NPD 
Statement of grant of protection following a provisional refusal 

(acceptation with reserve) under Rule 18ter(2)(ii) 

R18NT Confirmation of total provisional refusal under Rule 18ter(3) 

R18NV 
Statement of grant of protection following a provisional refusal under 

Rule 18ter(2)(i) 

RAN 
Cancellation effected for all the goods and services at the request of the 

holder under Rule 25 

RCN Complementary renewal 

REN Renewal 

REN2 
Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a 

renewal (Rule 31(4)(a)) 

REN3 
Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a 

renewal (Rule 31(4)(b)) 

RFNP Partial refusal of protection 

RFNT Total refusal of protection 

RHR 
Removal of restriction of the holder's right of disposal of the 

international registration 

RNN Renunciation 

RTN Declaration that a change in ownership has no effect 

SEN Balances of fees 



 

 

Kode Pengertian 

SNNA Seniority Claimed Subsequent to the International Registration 

SNNR Final refusal of seniority claim 

UFINO Other final decision - Awaiting translation before publication 

URFNP 
Partial provisional refusal of protection - Awaiting translation before 

publication 

 

 

 


