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Bab |

Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tahap Pertama

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tahap pertama dalam bab ini menguraikan
mengenai aspek pemeriksaan substantif merek sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan 1G). Prosedur dan
tata cara pemeriksaan yang diuraikan berisi tahapan yang harus dilakukan oleh
pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif tahap pertama.

Input pemeriksaan tahap pertama adalah dokumen permohonan pendaftaran merek
(selanjutnya disebut dengan permohonan) yang didistribusikan oleh seksi pelayanan
teknis dan telah selesai diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan
Pasal 17 UU Merek dan |G. Pemeriksaan tahap pertama dilakukan oleh pemeriksa merek
jenjang pertama, muda, dan madya (selanjutnya disebut dengan pemeriksa) dengan
tahapan kegiatan yang meliputi validasi data, penelusuran, pemeriksaan keberatan dan
sanggahan, serta pengambilan keputusan.Terkait permohonan yang terdapat keberatan
dan sanggahan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemeriksa dengan jenjang minimal
madya. Output pemeriksaan substantif adalah surat pemberitahuan pendaftaran atau
surat usulan penolakan.

CDokumen permohonan Kegl ata n CSurat pemberitahuan
pendaftaran

*Validasi data eSurat usulan penolakan
ePenelusuran eSurat pemberitahuan
ePemeriksaan keberatan keberatan

dan sanggahan

ePengambilan keputusan
a |nput -

Gambar 1.1
llustrasi Pemeriksaan Tahap Pertama

B o0



1.1 Validasi Data.

Salah satu tahap dalam pemeriksaan tahap pertama adalah melakukan validasi data
pada database (selanjutnya disebut validasi data). Validasi data bertujuan untuk
memperbaiki kesalahan informasi pada database sehingga dapat menghasilkan kualitas
pemeriksaan yang baik dengan dukungan data yang valid. Setelah pemeriksa menerima
dokumen permohonan merek dari seksi pelayanan teknis, pemeriksa melakukan
pengecekan dokumen permohonan merek yang diterima dengan tanda terima.

Pemeriksa melakukan validasi data terhadap permohonan merek tersebut, meliputi
unsur-unsur yang terdapat dalam formulir seperti identitas pemohon atau kuasanya, label
merek beserta uraiannya, klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimohonkan termasuk
uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara
permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database, pemeriksa melakukan
perbaikan dan mengubah data pada database untuk disesuaikan dengan data yang
tertera pada permohonan.

1.1.1 ldentitas Pemohon.

Pemeriksa melakukan perbaikan nama atau alamat pemohon jika menemukan
ketidaksesuaian informasi terkait dengan identitas pemohon antara dokumen
permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database. Dalam melakukan
perbaikan database, pemeriksa harus merujuk pada data dukung yang dapat berupa
kartu identitas pemohon, akta pendirian bila pemohon merupakan badan hukum, atau
perubahan nama dan/atau alamat yang diajukan terhadap permohonan.

Jika pemohon mencantumkan 2 (dua) alamat yang berbeda yaitu alamat sesuai kartu
identitas dan alamat untuk surat menyurat, pemeriksa menetapkan alamat surat
menyurat sebagai alamat korespondensi. Selain itu, pemeriksa dapat memperbaiki atau
memasukkan email pemohon apabila dalam database tidak ditemukan alamat email
pemohon.

1.1.2 ldentitas Kuasa.

Jika pemeriksa menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan identitas kuasa
antara dokumen permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database.
Pemeriksa melakukan perbaikan nama atau alamat kuasa. Dalam melakukan perbaikan
database, pemeriksa harus merujuk pada data dukung yang dapat berupa kartu identitas
kuasa, surat penggantian kuasa, atau perubahan nama dan/atau alamat kuasa yang
diajukan terhadap permohonan.



1.1.3 Bukti Prioritas.

Pemeriksa memvalidasi bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia jika
permohonan diajukan dengan hak prioritas. Unsur yang divalidasi meliputi kantor merek
yang mengeluarkan, label merek, tanggal penerimaan pertama kali di kantor merek yang
mengeluarkan bukti prioritas, klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimohonkan
termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika permohonan merek diajukan dengan
lebih dari satu hak prioritas, pemeriksa harus memvalidasi seluruh bukti prioritas yang
diklaim oleh pemohon.

Pemeriksa memastikan bahwa hak prioritas diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pertama kali di kantor merek yang
mengeluarkan bukti prioritas. Apabila jangka waktu terpenuhi, pemeriksa menyatakan
bahwa hak prioritas berlaku. Jika jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka hak
prioritas dinyatakan tidak berlaku dan permohonan diproses tanpa menggunakan hak
prioritas.

Pemeriksa memastikan ruang lingkup bukti prioritas terkait kelas barang dan/atau jasa
yang dimohonkan termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika seluruh jenis
barang dan/atau jasa dalam permohonan terdapat dalam bukti prioritas, pemeriksa
menyatakan bahwa hak prioritas berlaku untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa.
Namun demikian, pemeriksa menyatakan bahwa hak prioritas tidak berlaku untuk seluruh
atau sebagian jenis barang dan/atau jasa jika jenis barang dan/atau jasa dalam
permohonan yang diajukan tidak terdapat dalam bukti prioritas.

1.1.4 Informasi tentang Merek.

1.1.4.1 Label Merek

Label merek merupakan komponen penting terkait informasi tentang merek dalam
database. Pada saat melakukan pemeriksaan terdapat kemungkinan ditemukannya
ketidaksesuaian antara informasi tentang merek dalam database dengan yang tertulis
dalam permohonan. Hal ini dapat menyebabkan objek pemeriksaan tersebut tidak
ditemukan pada saat melakukan penelusuran sehingga hasil pemeriksaan menjadi tidak
akurat.

Pemeriksa memastikan bahwa label merek yang diajukan telah sesuai dengan definisi
merek sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) UU
Merek dan IG. Pemeriksa dapat melakukan perbaikan label merek dalam database jika
terdapat ketidaksesuaian dengan permohonan.

Pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan
untuk melakukan perbaikan label merek jika label merek tidak sesuai dengan definisi



merek sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) UU
Merek dan IG. [Lihat Pembahasan Bab Il terkait definisi merek]

1.1.4.2 Tipe Merek

Pemeriksa harus memastikan bahwa tipe merek dalam permohonan merupakan merek
kata, merek logo (figuratif), susunan warna, merek kombinasi logo dan kata, merek tiga
dimensi, merek suara, atau merek hologram. Pemeriksa juga harus memastikan adanya
salinan perjanjian penggunaan merek kolektif jika permohonan merupakan merek
kolektif. Salinan perjanjian penggunaan merek kolektif harus disertai dengan terjemahan
dalam Bahasa Indonesia jika perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing.

Merek kolektif harus diajukan oleh perkumpulan dan melampirkan ketentuan
penggunaan merek kolektif.

Pemeriksa melakukan perbaikan tipe merek jika menemukan ketidaksesuaian informasi
terkait dengan tipe merek antara label merek dan informasi dalam permohonan (dalam
bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah
pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki tipe merek dalam database jika memang
kesalahan informasi terdapat dalam permohonan sepanjang pemeriksa dapat
memastikan perbaikan sesuai dengan tipe merek yang diinginkan pemohon. Jika
pemeriksa tidak dapat memastikan tipe merek yang diinginkan pemohon, pemeriksa
harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

1.1.4.3 Nama Merek

Pemeriksa melakukan perbaikan nama merek jika menemukan ketidaksesuaian
informasi terkait dengan tipe merek antara label merek dan informasi dalam permohonan
(dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah
pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki nama merek dalam database jika memang
kesalahan informasi terdapat dalam permohonan sepanjang sesuai dengan label merek
yang tertera dalam permohonan.

» Jika yang tertulis dalam nama merek merupakan keterangan barang, pemeriksa
mengganti nama merek dengan unsur merek yang sesuai.



Tabel 1.1.
llustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek

Label merek Nama merek Diperbaiki menjadi
tertulis dalam database

KECAP BANYAK MLIWIS

KECAP atau

BANYAK MLIWIS dan
Lukisan

Diajukan untuk jenis barang
kecap (Kelas 30)

» Jika pada database tidak terdapat deskripsi lukisan/logo yang jelas, maka pemeriksa
berkewajiban untuk mendeskripsikan lukisan/logo yang terdapat dalam permohonan
pendaftaran merek ke dalam database bagian deskripsi dan nama merek
berdasarkan kategori figuratif yang paling mendekati.

Tabel 1.2.
llustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek

Label merek Tertulis dalam database Diperbaiki menjadi
S v
& Lukisan LUKISAN AYAM

=

0448591 kelas 43

1.1.4.4 Translasi.

Pemeriksa melakukan perbaikan translasi (terjemahan) jika menemukan ketidaksesuaian
informasi terkait dengan translasi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf)
dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan.

Ketika seorang pemeriksa menemukan informasi bahwa unsur kata dalam merek yang
dimohonkan berupa bahasa asing yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia, maka
terjemahan tersebut harus dituliskan dalam database.



Pemeriksa dapat memperbaiki translasi dalam database jika memang kesalahan atau
ketiadaan translasi dalam permohonan sepanjang pemeriksa mengetahui translasi
merek tersebut sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan. Jika
pemeriksa tidak dapat memastikan translasi yang tepat, pemeriksa harus meminta
klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

Tabel 1.3.
llustrasi Perbaikan Translasi pada Label Merek

Label merek Translasi dalam Diperbaiki menjadi
database

ELEPHANT | (ekauis Gajah

1.1.4.5 Transliterasi.

Pemeriksa melakukan perbaikan transliterasi (alih aksara) jika menemukan
ketidaksesuaian informasi terkait dengan transliterasi dalam permohonan (dalam bentuk
kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan.
Pemeriksa dapat memperbaiki transliterasi dalam database jika terdapat kesalahan atau
ketiadaan transliterasi dalam permohonan sepanjang pemeriksa mengetahui transliterasi
merek tersebut sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan. Jika
pemeriksa tidak dapat memastikan transliterasi yang tepat, pemeriksa harus meminta
klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

Tabel 1.4.
llustrasi Perbaikan Transliterasi pada Label Merek

Label/etiket merek Transliterasi dalam Diperbaiki menjadi
database

Logo ITSRA

¢l i

— = SEIBU
U (tidak ditulis)




1.1.4.6 Warna.

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait informasi warna jika menemukan
ketidaksesuaian informasi terkait dengan informasi warna dalam permohonan (dalam
bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah
pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki informasi warna dalam database jika terdapat
kesalahan atau ketiadaan informasi warna dalam permohonan sepanjang sesuai dengan
label merek yang tertera dalam permohonan.

1.1.4.7 Deskripsi

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait deskripsi jika menemukan ketidaksesuaian
informasi terkait dengan deskripsi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf)
dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat
memperbaiki informasi deskripsi dalam database jika terdapat kesalahan atau ketiadaan
deskripsi dalam permohonan sepanjang sesuai dengan label merek yang tertera dalam
permohonan. Jika pemeriksa tidak dapat memastikan deskripsi merek yang tepat,
pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

1.1.4.8 Disclaimer

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait disclaimer jika menemukan ketidaksesuaian
informasi terkait dengan disclaimer dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf)
dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa tidak
dapat menyatakan disclaimer terhadap merek yang dimohonkan secara sepihak jika tidak
ada informasi disclaimer dalam permohonan. Jika pemeriksa menilai terdapat unsur
merek yang harus di disclaimer, pemeriksa dapat meminta klarifikasi kepada pemohon
melalui surat usulan penolakan.

1.1.5 Klasifikasi Barang dan Jasa

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait kelas dan uraian barang dan/atau jasa jika
menemukan ketidaksesuaian informasi kelas barang dan/atau jasa serta uraian barang
dan/atau jasa dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang
disebabkan karena adanya salah pengetikan.

Jika terjadi kesalahan klasifikasi yang dapat diperbaiki dengan mengganti kelas barang
dan/atau jasa, pemeriksa dapat memperbaiki atau mengganti kelas barang dan/atau jasa
yang dimohonkan untuk disesuaikan dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.



Tabel 1.5.
llustrasi Perbaikan Klasifikasi Barang dan Jasa

Tertulis dalam permohonan Diperbaiki menjadi

Kelas 24: pakaian dan alas kaki; Kelas 25: pakaian dan alas kaki.

Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa, pemeriksa
berkewajiban untuk memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada pemohon baik
melalui surat pemberitahuan pendaftaran maupun surat usulan penolakan.

[Lihat bagian 3.3 Pengambilan Keputusan]

Pemeriksa dapat mencoret jenis barang yang salah dan memberitahukan adanya
perubahan tersebut kepada pemohon melalui surat pemberitahuan pendaftaran.

Contoh :

Dalam permohonan tertulis
[Kelas 25] Pakaian, tas, sepatu, dan sapu tangan.

Informasi dalam surat pemberitahuan pendaftaran atau surat usulan penolakan.

Terdapat kesalahan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan yaitu:
[Kelas 18] Tas.
[Kelas 24] Sapu tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa
mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang
berlaku. Dengan demikian, jenis barang/jasa yang diterima meliputi:

[Kelas 25] Pakaian

Sebagai alternatif, selain mencoret jenis barang/jasa, pemeriksa juga dapat meminta
klarifikasi kepada pemohon untuk memastikan jenis barang yang ingin dimohonkan
sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang sesuai melalui surat usulan penolakan.
Surat usulan penolakan dapat memuat perbaikan jenis barang atau jasa yang
disarankan.

Pemeriksa juga dapat meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan
penolakan jika spesifikasi barang dan/atau jasa terlalu luas atau sulit dimengerti.
Pemohon diminta untuk memperbaiki jenis barang dan/atau jasa agar lebih spesifik
sehingga jenis barang dan/atau jasa menjadi jelas dan obyektif. Surat usulan penolakan
dapat memuat perbaikan jenis barang atau jasa yang disarankan. (Lihat pembahasan
pada Bab Il terkait klasifikasi)



1.1.6 Perubahan informasi dalam database dengan klarifikasi

Jika terjadi kesalahan atau ketiadaan informasi mengenai merek dalam permohonan
terkait label merek, tipe merek, nama merek, translasi, transliterasi, warna, deskripsi,
disclaimer, atau klasifikasi barang dan/atau jasa yang membutuhkan penjelasan dari
pemohon, pemeriksa dapat meminta klarifikasi terkait informasi tersebut melalui surat
usulan penolakan.

Setelah menerima penjelasan dari pemohon melalui tanggapan terhadap usulan
penolakan, pemeriksa dapat mengubah informasi dalam database. Tindakan tersebut
dilakukan setelah pemeriksaan tanggapan selesai dilakukan. [Lihat Bab || Pemeriksaan
Tanggapan].

Jika menghadapi kasus merek yang mencantumkan lambang sertifikasi, merek pihak
lain, ataupun komposisi bahan, maka Pemeriksa merek dapat memperbaiki langsung
tanpa mengirimkan pemberitahuan melalui mekanisme usulan penolakan.

Amandemen Pasca Usulan Penolakan terbagi menjadi :

¢ Jenis barang: perubahan redaksi, penghapusan
Apabila pemohon mengajukan perubahan redaksi untuk jenis barang yang tidak jelas
atau melakukan penghapusan, maka boleh dilakukan. Sehingga berlaku sama antara
merek nasional dengan merek internasional berdasarkan sistem Madrid.

¢ Disclaimer (hanya untuk kata-kata yang deskriptif/generik, bukan distinctive)
Disclaimer harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemohon melalui mekanisme
Usulan Penolakan. Namun Pemeriksa juga dapat menolak disclaimer terhadap unsur
yang bersifat distinctive.

1.2 Penelusuran.

Setelah memastikan bahwa data yang tersimpan dalam database valid sebagaimana
yang tertulis dalam permohonan, pemeriksa melakukan penelusuran terkait dengan
merek sebagai objek pemeriksaan. Penelusuran merupakan pemeriksaan awal yang
mempengaruhi kualitas keputusan. Penelusuran wajib dilakukan dengan tujuan untuk
memastikan bahwa merek yang dimohonkan benar-benar memiliki fungsi sebagai
pembeda atau mampu berperan sebagai identitas dari suatu produk. Selain itu,
penelusuran juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak milik
pihak lain atas penggunaan merek yang dianggap sama.

Dalam pemeriksaan tahap pertama, penelusuran dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. Penelusuran umum, yaitu penelusuran terkait dengan informasi umum untuk
menentukan terpenuhinya syarat suatu tanda berfungsi sebagai merek;
2. Penelusuran khusus, yaitu penelusuran terkait dengan informasi potensi konflik
dengan hak kekayaan intelektual milik pihak lain, khususnya merek.



1.2.1 Penelusuran Umum

Penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berkenaan makna
sebuah tanda yang didaftarkan sebagai merek dan memastikan tanda tersebut memiliki
daya pembeda. Makna sebuah tanda merupakan hal penting yang harus diketahui
seorang pemeriksa dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mengetahui
makna suatu tanda yang menjadi obyek pemeriksaan dapat membantu seorang
pemeriksa untuk menilai tingkatan daya pembeda yang dimiliki tanda tersebut sebagai
merek.

Seorang pemeriksa harus memastikan bahwa suatu tanda tidak boleh bersifat deskriptif
ataupun generik karena keduanya tidak memiliki fungsi sebagai identitas dari suatu
produk tanpa adanya makna sekunder (secondary meaning). Terhadap tanda yang
berupa unsur kata, pemeriksa harus menggali makna kata tersebut baik yang bersifat
denotatif maupun konotatif untuk memastikan bahwa kata tersebut tidak memenuhi
ketentuan absolut penolakan merek. [Lihat pembahasan Bab V]

Terhadap tanda yang berupa logo, simbol, atau lukisan, maka pemeriksa harus
menelusuri kemungkinan bersinggungan dengan logo yang dilarang oleh undang-
undang, atau telah digunakannya logo, simbol atau lukisan yang sama oleh pihak lain.
Mesin pencari juga digunakan untuk membantu memberikan gambaran kepada
pemeriksa apakah bentuk figuratif suatu merek umum digunakan dalam produk tertentu
atau tidak

Pemeriksa dapat melakukan penelusuran melalui mesin pencari, kamus, dan situs-situs
lain yang terkait dengan kebutuhan pemeriksa. Situs-situs lain dapat digunakan sebagai
alternatif untuk mendapatkan hasil penelusuran yang lebih bervariatif, misalnya situs milik
Kementerian Pertanian. Situs tersebut digunakan untuk mencari informasi terkait dengan
nama varietas tanaman yang telah diajukan atau telah terdaftar di Kementerian
Pertanian. Hal ini dilakukan guna meghindari konflik antara penggunaan nama varietas
tanaman sebagai merek.

1.2.2 Penelusuran Khusus.

Penelusuran khusus dilakukan setelah pemeriksa melakukan penelusuran umum
sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari data pembanding berupa merek yang
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan objek pemeriksaan
tersebut. Penelusuran pada tahap ini difokuskan pada pencarian merek milik pihak lain
yang berpotensi konflik dengan permohonan merek yang sedang diperiksa.

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan database merek DJKI dengan mencari

merek pembanding milik pihak lain yang yang memiliki persamaan secara visual, fonetik,
dan konseptual.
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Pemeriksa juga harus memanfaatkan sumber database lain yang relevan untuk
mendukung hasil pemeriksaannya. Sumber lain yang relevan digunakan salah satunya
adalah database merek global." Pemeriksa harus mencari informasi berkenaan dengan
merek yang sama atau mirip dengan merek yang telah diajukan lebih dahulu atau telah
terdaftar sebelumnya baik di Indonesia maupun di negara lain. Tujuan digunakan sumber
database lain adalah untuk memperluas sudut pandang pemeriksa dalam melakuan
analisis terkait hasil penelusuran.

Pemeriksa wajib menampilkan hasil penelusuran merek yang relevan dijadikan
pembanding. Semua informasi dilaporkan secara tertulis untuk kemudian dijadikan
pertimbangan oleh pemeriksa sebelum mengambil keputusan.

1.2.2.1 Penelusuran merek pembanding yang memiliki persamaan visual

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan visual, pemeriksa
harus memperhatikan tampilan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan
tampilan dengan merek terdaftar atau merek yang diajukan lebih dahulu. Penelusuran
untuk mencari merek pembanding yang memiliki persamaan visual hanya bisa dilakukan
untuk merek yang dapat dilihat (kasat mata). Dengan kata lain, penelusuran visual tidak
dapat diterapkan untuk merek yang tak dapat dilihat seperti merek suara.

Tabel 1.6.
llustrasi Penelusuran Merek Pembanding Yang Memiliki Persamaan Visual

Contoh 1:

Permohonan merek

L

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek
yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:

)
=

»
SEPUTAR
BURUNG

1 https://www.wipo.int/branddb/en/
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BURUNG TERBANG

Contoh 2:

Permohonan merek

KOPI BUBUK |
ca? MOBIL SEDAN

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek

yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:

Dikeluarkan afeh:

TOKO JUNG HINM
CLIAT INE GARA
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Contoh 3:

Permohonan merek

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek
yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:

p(U(IOIA Way A
O REC
AT AN O 3

CORIORIO
g

1.2.2.2 Penelusuran merek pembanding yang memiliki persamaan fonetik

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan fonetik,
pemeriksa harus memperhatikan huruf yang mempunyai persamaan bunyi dengan huruf
lainnya. Penelusuran fonetik hanya bisa dilakukan untuk merek yang memiliki unsur kata
dan merek suara. Penelusuran fonetik tidak dapat diterapkan untuk merek figuratif atau
merek tiga dimensi tanpa dikombinasikan unsur kata.
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Tabel 1.7.

llustrasi Penelusuran Merek Pembanding Yang Memiliki Persamaan Fonetik

Permohonan merek

Penelusuran

HI-TECH

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari
merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang
mempunyai persamaan bunyi seperti “Hi Tec”, “Hi tek”, “Hi teq”,
“hytec”, “hitex”, dan sebagainya. Sebagai contoh:

=
v

F  HITEK HI-TECH

cHitech (MF22c  HI-TEX

Hitec

BURGUNDY

RESIDENCE

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari
merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang
mempunyai persamaan bunyi seperti “Boergoendi’,
“‘Burgundhi”, “Burgundi”, “Burgundee”, “Burghundi”, dan
sebagainya. Sebagai contoh:

PBurgundsi

A VG Ureey,
% , Bers
e

; b Furqud Il <gFS =

; BURGUND A =
Jindyowpe ,‘(ffﬂrum (h‘ﬂ!]‘[‘?ﬂuy ey

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari
merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang
mempunyai persamaan bunyi seperti “DJOGJA”, “YOGYA”,
‘JOGYA”, “DJOGDJA”, dan sebagainya. Sebagai contoh:
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JOGJA

Harian m
Jogja (iend &

QF L= | YOGYA

YOGYA

HSA M TSU

[merek suara]

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari
merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang
mempunyai persamaan bunyi dengan suara dalam merek yang
dimohonkan seperti “hisamitsu”, “hisamitzu”, “hisamitxu”,
“hisamitsoe”, “hizamitsu”, “hysamitsu”, “hi xa mitsu” dan
sebagainya. Sebagai contoh:

dNisamitsu, HisamiTsu

e L

[merek tiga dimensi]

Terkait merek dimensi yang menggunakan unsur Kkata,
pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari
merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang
mempunyai persamaan bunyi dengan kata yang tercantum

dalam label merek seperti “kikko man”, “kigoman”, “Qikoman”,
‘kykoman” dan sebagainya. Sebagai contoh:

Kitkishan KIKKOMAN #55

FvyI-Y
KIKKOMAN
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1.2.2.3 Penelusuran merek pembanding yang memiliki persamaan konseptual

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan konseptual,
pemeriksa harus memperhatikan label merek yang mempunyai persamaan konsep.

Tabel 1.8.
llustrasi Penelusuran Merek Pembanding Yang Memiliki Persamaan Konseptual

Contoh 1:

Permohonan merek

ci
Tu

—

<

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek
yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan konseptual, sebagai contoh:

ciuka | &= | (1]00k bha
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Permohonan merek

Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek
yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan konseptual, sebagai contoh:

KUDA .
33/% 3 TERBANG Flying Horse

S

1.2.3 Analisis Hasil Penelusuran

Setelah melakukan penelusuran, selanjutnya pemeriksa melakukan analisis
terhadap hasil penelusuran. Analisis penelusuran harus dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan IG. Jika berdasarkan hasil penelusuran ditemukan
fakta bahwa tanda yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sebagai merek karena
memenuhi kualifikasi dasar penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Merek
dan IG, maka pemeriksa wajib menguraikan analisisnya dalam laporan pemeriksaan
secara jelas dengan menyertakan data yang mendukung penilaiannya. Jika tanda yang
dimohonkan dinilai telah memenuhi syarat, pemeriksa harus menganalisis data merek
pembanding hasil penelusuran. Pemilihan data pembanding yang relevan dijadikan dasar
penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan IG harus dicermati baik
dari sisi fonetik, visual, dan konseptual. Pembahasan lebih lanjut mengenai analisis hasil
penelusuran berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan IG akan
diuraikan dalam Bab IV dan Bab V.
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1.3 Pemeriksaan Keberatan dan Sanggahan

1.3.1 Pengantar

Pemeriksaan keberatan adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
dengan jenjang minimal madya. Pemeriksaan ini merupakan bagian pemeriksaan tahap
pertama jika dalam permohonan merek yang diperiksa terdapat permintaan dari pihak
ketiga kepada DJKI untuk menolak permohonan merek berdasarkan dokumen keberatan
yang diajukan pada masa pengumuman. Pemeriksa wajib melakukan pemeriksaan
terhadap seluruh keberatan yang diajukan terhadap permohonan merek berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Merek dan IG. Jika terdapat sanggahan terhadap
keberatan yang telah diajukan, pemeriksa juga wajib melakukan pemeriksaan sanggahan
tersebut.

Pemeriksaan keberatan dalam bagian ini hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat
substantif. Dengan kata lain, keberatan yang sudah diterima dalam tahap pemeriksaan
substantif dinilai telah memenuhi syarat formalitas.

1.3.2 Pemeriksaan Keberatan

1.3.2.1 Pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan keberatan.

Pemeriksa harus memastikan bahwa pihak yang mengajukan keberatan adalah pihak
yang berkepentingan, yaitu:

- Pihak yang berhak mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU
Merek dan IG adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan agar permohonan
merek yang diajukan tidak didaftar.

- Pihak yang berhak mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU
Merek dan |G adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepemilikan yang
dijadikan dasar keberatan seperti pemilik merek terdaftar, penerima lisensi
tercatat, atau pihak yang diberikan otorisasi oleh hukum nasional untuk
menggunakan hak-haknya yang relevan.

1.3.2.2 Pemeriksaan terhadap alasan-alasan keberatan.
Pemeriksaan alasan-alasan keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal

21 UU merek dan IG. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal
21 tersebut dibahas dalam Bab IV dan Bab V.
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1.3.2.3 Pemeriksaan terhadap bukti.

Alasan keberatan dapat diterima setelah pemeriksa melakukan verifikasi terkait dengan
bukti yang diajukan.

1.3.2.4 Pemeriksaan Sanggahan

Jika terdapat sanggahan terhadap keberatan, Pemeriksa melakukan pemeriksaan
sanggahan setelah melakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan sanggahan
difokuskan pada informasi terkait alasan-alasan keberatan yang kemungkinan besar
diterima.

1.3.2.5 Analisis Hasil Pemeriksaan

Setelah melakukan analisis terkait dengan langkah-langkah di atas, pemeriksa
menganalisis hasil pemeriksaan keberatan dan sanggahan secara menyeluruh untuk
memutuskan apakah keberatan diterima atau tidak.

1.4 Pengambilan Keputusan

Setelah pemeriksa menganalisa permohonan merek, selanjutnya pemeriksa mengambil
keputusan apakah merek tersebut akan didaftar atau ditolak.

Pertimbangan dalam mengambil keputusan permohonan merek didaftar atau ditolak
harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi seluruh tahapan dalam pemeriksaan
tahap pertama.

1.4.1 Keputusan Daftar

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Merek dan |G, pemeriksa memberikan
pernyataan bahwa merek tersebut diberikan pendaftaran. Namun, jika permohonan akan
didaftar dengan perubahan kelas atau ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa, selain
memberikan pernyataan bahwa merek tersebut didaftar, surat pemberitahuan tersebut
juga harus menyebutkan perubahan yang dilakukan.

Surat pemberitahuan pendaftaran harus memuat informasi yang terdiri dari:
- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan
- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang
dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.
- ldentitas pemohon dan/atau kuasanya.
- Ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa yang diterima pendaftarannya.
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Terhadap permohonan merek yang terdapat keberatan dan keberatan tersebut tidak
dikabulkan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang
mengajukan keberatan atau kuasanya disertai dengan alasan-alasannya.

1.4.2 Keputusan Usulan Penolakan

Setelah pemeriksa menganalisa permohonan merek, selanjutnya pemeriksa mengambil
keputusan apakah merek tersebut akan didaftar atau ditolak. Terhadap permohonan
merek yang akan ditolak, pemeriksa membuat surat usulan penolakan Berdasarkan
ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Merek dan IG. Surat usulan penolakan tersebut berisi
permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan validasi data dan pemeriksaan tahap
pertama yang membutuhkan tanggapan dari pemohon. Surat usulan penolakan tersebut
harus menyebutkan alasan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, keberatan,
atau keduanya.

1.4.2.1 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Ex-officio

Surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio harus memuat informasi
yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan

- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang
dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.

- ldentitas pemohon dan/atau kuasanya.

- Semua alasan yang mendasari penolakan disertai dengan referensi ketentuan-
ketentuan hukum yang sesuai. Alasan penolakan dapat berupa permintaan
kepada pemohon atau kuasanya untuk merespon terkait permasalahan
administratif. Sebagai contoh, jika merek yang dimohonkan berupa tulisan non-
latin tanpa disertai transliterasi atau bahasa asing tanpa disertai terjemahannya
dalam Bahasa Indonesia, pemeriksa mengeluarkan surat penolakan yang isinya
meminta pemohon untuk melengkapi transliterasi dan terjemahan merek tersebut.
Jika terdapat lebih dari satu alasan penolakan, maka alasan penolakan dituliskan
secara berurutan.

- Jika penolakan berdasarkan merek yang telah terdaftar atau telah diajukan
sebelumnya, surat usulan penolakan juga harus memuat informasi terkait merek
pembanding yang terdiri dari nomor permohonan/pendaftaran, tanggal
permohonan/pendaftaran, tanggal prioritas (jika ada), nama dan alamat pemilik
merek, label merek, dan kelas barang dan/atau jasa yang disertai dengan
uraiannya.

- Ruang lingkup usulan penolakan untuk semua barang dan jasa atau sebagian
barang dan jasa yang terpengaruh. Jika usulan penolakan terhadap sebagian
barang dan/atau jasa, informasi ruang lingkup jenis barang/jasa yang terpengaruh
penolakan harus dicantumkan.

- Tata cara dan batas waktu mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan.
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Setiap surat usulan penolakan yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database
dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

Terhadap permohonan merek yang terdapat keberatan dan keberatan tersebut tidak
dikabulkan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang
mengajukan keberatan atau kuasanya disertai dengan alasan-alasannya.

1.4.2.2 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Keberatan

Penolakan ini dipilih oleh pemeriksa jika penolakan disebabkan oleh alasan-alasan yang
disampaikan dalam keberatan dikabulkan. Selain harus memuat informasi sebagaimana
surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, surat usulan penolakan
yang disebabkan karena keberatan yang dikabulkan juga harus mencantumkan identitas
pihak yang mengajukan keberatan.

Terhadap permohonan merek yang keberatannya dikabulkan, pemeriksa pada tahap
pemeriksaan pertama sekaligus membuat draft surat pemberitahuan keberatan kepada
pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya. Surat pemberitahuan keberatan
nanti akan divalidasi oleh pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tanggapan. Surat
pemberitahuan keberatan dikirimkan setelah keputusan pemeriksaan tanggapan
ditetapkan.

Setiap surat yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file
yang tidak dapat diubah (PDF).

1.4.2.3 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Ex-officio dan Keberatan

Penolakan ini dipilih oleh pemeriksa jika penolakan disebabkan oleh alasan-alasan yang
disampaikan dalam keberatan dikabulkan dan disertai dasar penolakan lain yang
ditentukan berdasarkan kewenangan pemeriksa. Selain harus memuat informasi
sebagaimana surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, surat usulan
penolakan yang disebabkan karena keberatan yang dikabulkan dan ex-officio juga harus
mencantumkan identitas pihak yang mengajukan keberatan.

Terhadap permohonan merek yang keberatannya dikabulkan, pemeriksa pada tahap
pemeriksaan pertama sekaligus membuat draft surat pemberitahuan keberatan kepada
pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya. Surat pemberitahuan keberatan
nanti akan divalidasi oleh pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tanggapan. Surat
pemberitahuan keberatan dikirimkan setelah keputusan pemeriksaan tanggapan
ditetapkan.

Setiap surat yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file
yang tidak dapat diubah (PDF).
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1.4.2.4 Pemeriksa kedua

Pemeriksa kedua harus melakukan validasi terhadap setiap tahapan pemeriksaan dan
keputusan yang diambil oleh pemeriksa yang masih membutuhkan supervisi
berdasarkan perintah pimpinan. Validasi pengambilan keputusan dilakukan oleh
pemeriksa merek dengan jenjang jabatan madya atau utama. Validasi bertujuan untuk
memastikan pemeriksa telah melakukan keseluruhan tahapan pemeriksaan dan
mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terdapat kelalaian pada pemeriksaan tahap pertama, kesalahan dalam
mengambil keputusan, atau kesalahan penerapan pasal penolakan yang dilakukan oleh
pemeriksa pada tahap pertama, pemeriksa tersebut harus memperbaiki keputusannya
berdasarkan pertimbangan pemeriksa kedua.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berpengaruh pada perbedaan keputusan

terhadap permohonan, pemeriksa kedua dapat mengajukan keputusan baru untuk
diusulkan kepada pimpinan.
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BAB Il

Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tanggapan

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tanggapan dalam bab ini menguraikan mengenai
prosedur dan tata cara pemeriksaan substantif merek sebagaimana ketentuan Pasal
Pasal 24 ayat (3) sampai dengan Pasal 24 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan
IG). Prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diuraikan berisi tahapan yang harus
dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tanggapan.

Input pemeriksaan tanggapan adalah dokumen permohonan pendaftaran merek
(selanjutnya disebut dengan permohonan) yang terdapat usulan penolakan dan
tanggapan yang didistribusikan oleh seksi pelayanan teknis. Pemeriksaan tanggapan
dilakukan oleh pemeriksa merek jenjang minimal madya (selanjutnya disebut dengan
pemeriksa) dengan tahapan kegiatan yang meliputi pemeriksaan tanggapan dan
pengambilan keputusan. Output pemeriksaan tanggapan adalah surat pemberitahuan
pendaftaran jika tanggapan diterima seluruhnya/sebagian atau surat penolakan tetap jika
tanggapan tidak diterima.

CDokumen permohonan CSurat pemberitahuan

yang terdapat usulan
penolakan

eTanggapan

B o

llustrasi Pemeriksaan Tanggapan

B Cegan

eReviu Surat Usulan
Penolakan

ePemeriksaan Tanggapan
ePengambilan Keputusan

N\

Gambar 2.1

pendaftaran
eSurat penolakan tetap

eSurat pemberitahuan
keberatan

B o0
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2.1 Reviu Surat Usulan Penolakan

Pemeriksa mereviu surat usulan penolakan permohonan. Dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi awal terkait alasan-alasan yang mendasari penolakan dan ruang
lingkup penolakan tersebut sebelum melakukan pemeriksaan tanggapan. Pemeriksa
juga mempelajari pertimbangan yang telah dibuat sebelumnya pada pemeriksaan tahap
pertama untuk dapat memahami kenapa permohonan tersebut diusulkan untuk ditolak.

Dalam hal pemohon/kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap usul penolakan
permohonan merek, terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan ulang
dan surat penolakan tetap langsung dibuat oleh seksi pelayanan teknis untuk segera
dikirimkan ke pemohon.

Dalam hal pemohon/kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap usul penolakan
permohonan merek karena keberatan (keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap
pertama), surat pemberitahuan keberatan yang sebelumnya telah dibuat pada
pemeriksaan tahap pertama langsung dikirimkan kepada pemohon/kuasanya bersama
dengan surat penolakan tetap.

2.2 Pemeriksaan Tanggapan

2.2.1 Pemeriksaan jangka waktu pengajuan tanggapan

Pemeriksa harus memastikan bahwa keberatan diajukan dalam jangka waktu yang
ditentukan yaitu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat usulan penolakan.
Pemeriksa menolak tanggapan yang diajukan melebihi jangka waktu yang ditentukan
dengan membuat surat penolakan tetap.

2.2.2 Pemeriksaan substansi tanggapan

Pemeriksa harus menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap alasan-
alasan substantif yang disampaikan pemohon serta melakukan verifikasi terhadap bukti-
bukti yang diajukan. Setelah melakukan analisis, pemeriksa memutuskan apakah
tanggapan tersebut diterima atau tidak.

Tanggapan terhadap usulan penolakan yang diajukan pemohon dapat berupa:

2.2.2.1 Persetujuan menerima usulan penolakan
Dalam hal pemohon/kuasanya menerima usulan penolakan, terhadap permohonan
tersebut tidak dilakukan pemeriksaan ulang dan surat penolakan tetap dibuat oleh
pemeriksa untuk segera dikirimkan ke pemohon.

24



2.2.2.2 Amandemen

Amandemen adalah perubahan formal atau koreksi yang dilakukan oleh
pemohon/kuasanya dalam bentuk perubahan, tambahan, atau penghapusan data dalam
permohonan untuk mengatasi usulan penolakan. Sebagai contoh, bentuk amendemen
adalah perubahan nama/alamat, perubahan (pengalihan) kepemilikan, pembatasan
spesifikasi jenis barang atau jasa, dan amandemen terhadap merek seperti menghapus
keterangan yang bukan merek dalam label atau menambahkan informasi disclaimer.

Amandemen hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam
surat usulan penolakan. Dengan kata lain, amandemen tidak dapat dilakukan
berdasarkan permintaan pemohon/kuasanya.

Amandemen terhadap label merek tidak diperkenankan jika hal tersebut mengubah
karakter merek dalam permohonan yang diajukan sebelumnya. Amandemen label merek
dapat dilakukan jika hanya menghapus unsur-unsur yang bukan merek seperti ukuran,
komposisi, volume, dan berat produk sebagaimana yang tertulis dalam surat usulan
penolakan sebelumnya. Sebagai contoh:

Tabel 2.1
llustrasi Amandemen

Merek yang dimohonkan Merek yang diamandemen

Merek yang diamandemen

Amandemen juga diperkenankan untuk menambahkan informasi disclaimer terhadap
label merek dalam permohonan yang terkena usulan penolakan jika pemohon menyetujui
hal tersebut. Disclaimer dapat berfungsi sebagai cara untuk mencegah satu pihak
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memperoleh hak eksklusif terhadap bagian dari merek yang tidak memiliki daya pembeda
atau merupakan milik umum namun secara keseluruhan merek tersebut dapat didaftar.
[Lihat pembahasan Bab V]

Amandemen berupa perubahan atau penghapusan spesifikasi jenis barang/jasa
diperkenankan untuk mengatasi usulan penolakan terkait dengan alasan barang/jasa
sejenis atau spesifikasi barang atau jasa terlalu luas dan sulit dimengerti. Namun
demikian, amandemen terhadap spesifikasi jenis barang atau jasa tidak diperkenankan
jika memperluas ruang lingkup spesifikasi jenis barang atau jasa.

2.2.2.3 Argumentasi

Pemohon/kuasanya memiliki kesempatan untuk mengajukan tanggapan berupa
argumen tertulis yang spesifik bahwa faktor-faktor dan bukti yang dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tahap pertama sebagaimana tertuang dalam surat usulan penolakan perlu
dievaluasi oleh pemeriksa.

Pemeriksa harus menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap alasan-
alasan yang disampaikan pemohon serta memverifikasi bukti-bukti yang diajukan.
Setelah melakukan analisis, pemeriksa memutuskan apakah tanggapan tersebut
diterima atau tidak.

Jika diperlukan, pemeriksa dapat melakukan komunikasi tertulis berulang kali untuk
meminta klarifikasi atau dokumen/bukti tambahan kepada pemohon atau kuasanya
sebelum mengambil keputusan akhir. Tindakan tersebut bertujuan untuk menguatkan
keputusan akhir yang nanti akan diputuskan oleh pemeriksa.

2.2.2.4 Keterangan tidak keberatan

Jika pemohon mengajukan tanggapan berupa keterangan tidak keberatan dari pemilik
hak yang dijadikan dasar penolakan (letter of consent), pemeriksa harus melakukan
verifikasi bahwa keterangan tidak keberatan tersebut valid. Validitas surat keterangan
tidak keberatan dapat dinilai dari keaslian surat, otoritas pihak yang mengeluarkan surat,
dan materi muatan surat.

e LoC (Letter of Consent)

Praktek yang berjalan saat ini hanya berlaku untuk group company (holding),
kemudian usulan yang disepakati saat kegiatan Pemeriksa di Bandung adalah LoC
berlaku secara umum, baik similar maupun identik, kemudian untuk permohonan
merek dari luar negeri harus dengan apostille, berlaku khusus S&K, valid dengan
adanya akta notaris, memperhatikan kepentingan publik agar tidak terkecoh
(pembatasan barang, wilayah, tanda, dan sebagainya).

Sejauh ini LoC selalu diterima, namun kedepannya direncanakan untuk berubah
dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

26



Misalnya: dimungkinkan di kemudian hari konsumen menemukan 2 (dua) merek yang
sama, namun memiliki kualitas yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya agar
menekan keterkecohan konsumen. Misal dalam LoC terdapat statement atau jelas
disebutkan bahwa “hanya berjualan di daerah lllinoas” dan lain-lain.

Jika diperlukan, pemeriksa dapat meminta dokumen/bukti tambahan kepada pemohon
atau kuasanya sebelum mengambil keputusan akhir. Dokumen tersebut bertujuan untuk
menguatkan keputusan akhir apakah keterangan tidak keberatan tersebut valid.

Keterangan tidak keberatan dapat diterima untuk mengatasi usulan penolakan yang
didasarkan karena Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan I1G
jika pemohon melampirkan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki
merek pembanding dan jika pemohon merupakan bagian dari grup perusahaan yang
menjadi pemilik merek pembanding.

Keterangan tidak keberatan dapat diterima untuk mengatasi usulan penolakan yang
didasarkan karena Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan IG jika pemohon melampirkan
persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas terkait hak
tersebut.

2.2.2.5 Permintaan untuk menunda pemeriksaan tanggapan

Jika pemohon mengajukan tanggapan berupa permintaan untuk menunda pemeriksaan
tanggapan, pemeriksa harus dapat memastikan bahwa alasan penundaan secara
rasional dapat diterima. Secara umum, alasan penundaan yang dapat diterima berupa
membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan perubahan nama/alamat, perubahan
(pengalihan) kepemilikan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun demikian,
penundaan juga dapat diterima berdasarkan alasan-alasan lain yang rasional.

Permintaan untuk menunda pemeriksaan tanggapan dapat diberikan untuk jangka waktu
paling lama 3 bulan terhitung sejak surat permintaan penundaan diterima oleh DJKI

Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan tanggapan jika pemohon/kuasanya telah
mengajukan dokumen tambahan dalam tanggapan terkait alasan yang disampaikan
sebelumnya dalam permintaan penundaan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan
pemohon/kuasanya belum mengajukan dokumen tambahan dalam tanggapan terkait
alasan yang disampaikan sebelunya dalam permintaan penundaan, pemeriksa dapat
menetapkan penolakan permohonan.

Dalam hal penundaan pemeriksaan tanggapan karena adanya gugatan
pembatalan/pengahapusan merek pembanding ke pengadilan dan pemohon/kuasanya
telah mengajukan salinan bukti tertulis pengajuan gugatan tersebut, pemeriksa menunda
pemeriksaan tanggapan. Pemeriksa dapat melanjutkan pemeriksaan tanggapan jika
telah menerima salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
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2.3 Pengambilan Keputusan

2.3.1 Tanggapan diterima

Jika tanggapan diterima, pemeriksa membuat surat pemberitahuan pendaftaran setelah
usulan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU Merek dan IG.

Surat pemberitahuan pendaftaran harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan

- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang
dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.

- ldentitas pemohon dan/atau kuasanya.

- Ruang lingkup pendaftaran untuk semua barang/jasa atau sebagian barang/jasa
yang terpengaruh disertai dengan alasan-alasannya. Jika pendaftaran diterima
untuk sebagian barang/jasa, pemeriksa harus mencantumkan informasi jenis
barang/jasa yang didaftar dan jenis barang/jasa yang ditolak.

- Tata cara dan batas waktu mengajukan banding terhadap penolakan tetap untuk
jenis barang/jasa yang ditolak.

Jika tanggapan diterima dengan amandemen, pemeriksa juga mengubah data dalam
database sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan.

Terhadap permohonan merek yang sebelumnya terdapat usulan penolakan karena
keberatan (keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap pertama) namun didaftar
setelah pemeriksaan tanggapan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya
disertai dengan alasan-alasannya sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan.

Pemeriksa menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan yang
sebelumnya telah dibuat pada pemeriksaan tahap pertama jika alasan-alasan dalam
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
tanggapan. Jika terdapat perbedaan alasan terkait hasil pemeriksaan tahap pertama
dengan pemeriksaan tanggapan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan keberatan sesuai hasil pemeriksaan tanggapan.

Surat pemberitahuan pendaftaran dan pemberitahuan keberatan yang sudah selesai
dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

2.3.2 Tanggapan tidak diterima

Jika tanggapan tidak diterima, pemeriksa membuat surat penolakan tetap berdasarkan
ketentuan Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) UU Merek dan IG.
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Surat penolakan tetap harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan

- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang
dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.

- ldentitas pemohon dan/atau kuasanya.

- Ruang lingkup penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

- Tata cara dan batas waktu mengajukan banding terhadap penolakan tetap.

Terhadap permohonan merek sebelumnya terdapat usulan penolakan karena keberatan
(keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap pertama), pemeriksa menggunakan
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan yang sebelumnya telah dibuat pada
pemeriksaan tahap pertama jika alasan-alasannya sesuai dengan hasil pemeriksaan
tanggapan. Jika terdapat perbedaan a