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 P U T U S A N    

Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual 

Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut 

dalam perkara antara : 

Exxon Mobil Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan 

hukum negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, berkantor pusat di 5959 

Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA, dalam hal ini diwakili 

oleh Tania Lovita, SH., Evi Triana wulandari, SH., Anastasia Dwiputri, SH., 

LL.M., Yovianko Salomo, P. Siregar, SH., Lukman Hakim Basir, SH., LL.M., 

Dian Esterina Tambunan, SH., M.Sc., Moch Bigi Ramadha Putra, SH. para 

Advokat, Advokat Kekayaan Intelektual dan Konsultan pada 

SURYOMURCITO & CO., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 

2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, 

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022 

(terlampir). untuk selanjutnya disebut sebagai …...………………..Penggugat; 

Lawan 

1. Lie Wie Tjung. Beralamat di Jl. Pluit Putri V No.9 Rt.006 Rw.006. 

Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara. untuk selanjutnya disebut 

sebagai …..……………………………………………………….Tergugat I;  

2. Lie Ndo Hendra Rochilly, beralamat di Jl. Pluit Sakti II No. 39 Rt. 

007/RW. 007, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. untuk selanjutnya 

disebut sebagai ………………………..……………………... Tergugat II; 

Tergugat I dan Tergugat II Dalam hal ini diwakili oleh Dr, Turman M. 

Panggabean, SH., MH., Desrayani, S, SH., Natasya Aisyah Sitompul, 

SH., MH., Anny Rivaida, SH., Yana Tulianti, SH., Peter Yordan 

Pangidoan Silitonga, SH. para Advokat berkantor pada Kantor Advokat 

Dr. Turman M. Panggabean, SH., MH & Rekan. Beralamat di Ruko 

Cempaka Mas Blok B-24. Jl. Letjend. Suprapto Jakarta Pusat – 10640. 

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023. untuk 

selanjutnya disebut sebagai………………………..……. Para Tergugat ; 

      Pdt.I.D.7.2 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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 3. Pemerintah  Republik  Indonesia  c.q.  Kementerian  Hukum  dan   

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, 

Dalam hal ini diwakili oleh Nova Susanti, SH., Irma Setio Pratiwi, SH., 

Atik Rachmi, S.Kom., M.Si., Augustiawan Muhammad, SH., Noviana 

Setyaningtyas, K, SH., Gema Permana Rahman, SH., Hardi Nurcahyo, 

SH., Hanif Nur Kholifah, SH. Rizky Aditya Pratama, SH. Para Pegawai 

pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 

beralamat Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Indonesia. 

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022. Untuk 

selanjutnya disebut----------------------------------------------- Turut Tergugat; 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang 

bersangkutan; 

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak; 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 

Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 

2022 dengan Nomor Register 120/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, 

telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

Gugatan Penghapusan ini diajukan terhadap pendaftaran merek TRICO dan 

Lukisan Kuda Terbang atas nama Tergugat di kelas 1, dengan detail sebagai 

berikut: 

Merek : 

 

Pemilik Merek : Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly 

Nomor 
Pendaftaran : IDM000262193 

Tanggal 
Pendaftaran : 2 Agustus 2010 

Nomor : D002005013104 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Permohonan 

Tanggal 
Permohonan : 27 Juli 2005 

Kelas : 1 

Jenis Barang : Cairan kimia untuk rnengencerkan cat, cairan kimia 
pemurai minyak, cairan tambahan untuk pelumas, additive 
oil, oil treatment, sodium cyclamate, soda abu, bleng, zat-
zat kimia untuk industri, cairan-cairan hydraulic untuk 
digunakan pada penutup penutup pintu, hasil-hasil kimia 
untuk industri, ilmu pengetahuan, potret, pertanian, 
perkebunan, kehutanan, damar-damar buatan dan sintetis, 
rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah, minyak 
rem, pupuk: dari kotoran burung, pupuk pertanian, zat 
kimia untuk pertanian, hortikuitura kehutanan (kecuali 
pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi 
serangga dan pembasmi parasit), additive bahan kimia 
tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar 
motor. 

Jenis Barang yang 
dimohonkan untuk 
dihapuskan 
 

 cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 
treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada 
penutup penutup pintu, minyak rem, additive bahan kimia 
tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar 
motor. 
 

 
(Untuk selanjutnya disebut “Merek TRICO dan Lukisan Tergugat”) 

Bahwa gugatan penghapusan atas Merek TRICO dan Lukisan Tergugat 

diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek 

yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal 74 ayat (1) 

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang 

berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan 

alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir. 

Berikut kami sampaikan ringkasan Gugatan Penghapusan atas Merek TRICO 

dan Lukisan Tergugat. 

RINGKASAN 

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek 

Lukisan Kuda Terbang dengan Nomor Permohonan D002016051542 dan 

D002016051539 untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas 1 

kepada Turut Tergugat. Namun demikian, Turut Tergugat menolak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 permohonan merek-merek tersebut dengan dasar adanya persamaan pada 

pokoknya dengan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat.  

Bahwa berdasarkan survei pasar yang komprehensif di 5 (lima) kota-kota 

besar di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga survei independen, diketahui 

fakta bahwa Tergugat tidak menggunakan Merek TRICO dan Lukisan 

Tergugat dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 

tanggal pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Tergugat, yakni 2 Agustus 

2010 atau sejak pemakaian terakhir untuk sebagian jenis barang yang 

tercakup dalam pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Tergugat yaitu 

“Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-cairan 

hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, additive 

bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar 

motor” (“Jenis Barang Yang Dimohonkan Penghapusan”).  

Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan gugatan penghapusan terhadap Jenis Barang Yang 

Dimohonkan Penghapusan dari Merek TRICO dan Lukisan Tergugat dengan 

dasar Jenis Barang Yang Dimohonkan Penghapusan tersebut tidak pernah 

digunakan oleh Tergugat dalam kegiatan perdagangan.  

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan di atas dan juga bukti-bukti 

yang akan disampaikan di persidangan perkara gugatan a quo, Penggugat 

berpendapat sudah selayaknya Merek TRICO dan Lukisan Tergugat untuk 

dihapuskan, untuk Jenis Barang Yang Dimohonkan Penghapusan.  

A. PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK 

MENGAJUKAN GUGATAN PENGHAPUSAN ATAS JENIS BARANG 

YANG DIMOHONKAN PENGHAPUSAN DARI MEREK TRICO DAN 

LUKISAN TERGUGAT 

1. Bahwa, Penggugat merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas 

multinasional terbesar dan terkenal yang didirikan berdasarkan hasil 

merger dari dua perusahaan, yaitu Exxon Corporation dan Mobil Oil 

Corporation pada tahun 1999. Sebelum merger tersebut, baik Exxon 

Corporation dan Mobile Oil Corporation telah berkecimpung dalam 

industri minyak dan gas selama beberapa dekade. 

Exxon Corporation, dahulu dikenal sebagai Standard Oil Company dari 

New Jersey (atau yang dikenal dengan “Jersey Standard”) merupakan 

suatu perusahaan yang berdomisili di New Jersey yang didirikan pada 

tahun 1882. Jersey Standard secara resmi mengganti namanya menjadi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Exxon Corporation pada tahun 1972. Sementara itu, Mobile Oil 

Corporation, dahulu dikenal sebagai Socony Vacuum Oil Company, 

suatu perusahaan yang dibentuk berdasarkan hasil merger dari dua 

perusahaan, yakni Standard Oil Company, New York (atau yang dikenal 

dengan “Socony”) dan Vacuum Oil Company pada tahun 1931. 

Bahwa sejak merger tersebut, Penggugat telah menjadi salah satu 

perusahaan dengan keuntungan terbesar di dunia dan telah masuk 

dalam jajaran sepuluh perusahaan dengan pendapatan tertinggi dalam 

daftar Fortune Global 500 (daftar peringkat tahunan dari 500 

perusahaan teratas di seluruh dunia yang diukur berdasarkan 

pendapatan) yang dilakukan oleh Fortune Magazine. Informasi lebih 

lanjut mengenai Penggugat dapat dilihat dalam laman situs web resmi 

milik Penggugat http://corporate.exxonmobil.com/. 

2. Bahwa Lukisan Kuda Terbang “ ” yang sekarang menjadi milik 

Penggugat, merupakan suatu lukisan yang telah digunakan oleh 

Vacuum Oil Company (perusahaan pendahulu dari Mobil Oil 

Corporation) sebagai merek sejak tahun 1911. 

Sejak tahun 1932, merek-merek Lukisan Kuda Terbang dan variasinya 

telah terdaftar di beberapa negara seperti Denmark, Austria, Belgia, 

Jerman, Siprus dan Estonia, untuk melindungi berbagai macam produk 

termasuk “cairan transmisi, cairan hidrolik, antibeku 

(antifreeze)/pendingin (coolant), cairan rem, cairan power steering”. 

Setelah terjadi merger antara Exxon Corporation dan Mobil Oil 

Corporation, seluruh portofolio merek yang sebelumnya terdaftar atas 

nama Mobil Oil Corporation, termasuk merek Lukisan Kuda Terbang 

dan variasinya telah dialihkan kepada dan terdaftar atas nama 

Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat saat ini merupakan pemilik 

yang sah atas merek terdaftar Lukisan Kuda Terbang di seluruh dunia.  

3. Bahwa untuk melindungi merek Lukisan Kuda Terbang dan variasinya, 

Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek 

Lukisan Kuda Terbang di Indonesia melalui Turut Tergugat dengan 

detail sebagai berikut:  

(1)  
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Merek : Lukisan Kuda Terbang 

Nomor Permohonan. : D002016051542 
Tanggal Permohonan : 26 Oktober 2016 
Kelas : 1 
Jenis Barang dan/atau 
Jasa 

: (Transmission fluids; hydraulic fluids: 
antifreeze/coolants; brake fluids; power 
steering fluids), Cairan transmisi; cairan hidrolis; 
anti beku/cairan pendingin; cairan rem; cairan, 
untuk kemudi dengan daya Iistrik 

 
(2)  

 
Merek : Lukisan Kuda Terbang 

Nomor Permohonan. : D002016051539 
Tanggal Permohonan : 26 Oktober 2016 
Kelas : 1 
Jenis Barang  : Cairan transmisi; cairan hidrolis; anti 

beku/cairan pendingin; cairan rem; cairan, 
untuk kemudi dengan daya Iistrik 

 
4. Bahwa usaha Penggugat untuk mendaftarkan merek-merek Lukisan 

Kuda Terbang di Indonesia sebagaimana disampaikan di atas 

terhambat karena Turut Tergugat menolak permohonan merek 

Penggugat dengan mendasarkan pada keberadaan Merek TRICO dan 

Lukisan Tergugat. Penggugat telah mengajukan banding atas 

penolakan Turut Tergugat tersebut ke Komisi Banding Merek, namun 

upaya banding yang diajukan oleh Penggugat tetap ditolak oleh Komisi 

Banding Merek. 

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan di atas, 

Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan 

gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan Tergugat 

berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dengan alasan 

Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tidak digunakan dalam kegiatan 

perdagangan, hal mana akan Penggugat uraikan lebih jauh dalam poin 

B Gugatan a quo dibawah ini. 
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 B. TERGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN MEREK TRICO DAN 

LUKISAN TERGUGAT DALAM PERDAGANGAN UNTUK JENIS 

BARANG YANG DIMOHONKAN PENGHAPUSAN SELAMA 3 TAHUN 

BERTURUT-TURUT SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN ATAU 

PEMAKAIAN TERAKHIR  

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek, apabila suatu merek tidak 

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan 

perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau tanggal pemakaian 

terakhir, maka merek tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum 

Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga yang berkepentingan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, 

sebagai berikut: 

Pasal 74 

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak 

ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan 

Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau 

jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  

7. Bahwa Penggugat telah menginstruksikan suatu lembaga survei 

independen yang telah berkompeten untuk melakukan kegiatan survei 

pasar terkait dengan penggunaan merek di pasaran, untuk mengadakan 

survei pasar di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu Jabodetabek, 

Surabaya, Medan, Bandung, and Semarang, guna menemukan ada 

tidaknya penggunaan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat di pasaran. 

Perlu Penggugat sampaikan bahwa hasil survei lembaga survei 

independen yang diinstruksikan oleh Penggugat tersebut telah diterima 

sebagai bukti yang valid di perkara-perkara gugatan penghapusan 

merek lain yang telah diputus pada Pengadilan Niaga. 

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya hasil survei lembaga survei 

independen di 5 kota besar terkait dengan Merek TRICO dan Lukisan 

Tergugat tersebut dalam perkara a quo tidak terbantahkan dan dapat 

diterima sebagai suatu bukti yang valid yang secara nyata dan objektif 

menunjukkan fakta sebenarnya mengenai ada tidaknya penggunaan 

Merek TRICO dan Lukisan Tergugat di pasaran. 

8. Bahwa survei pasar oleh lembaga survei independen tersebut dilakukan 

secara komprehensif dengan mengunjungi lebih dari 500 tempat usaha 
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 termasuk pedagang besar, distributor, penjual ritel atas barang-barang 

yang tercakup dalam Merek TRICO dan Lukisan Tergugat.  

Berdasarkan hasil survei pasar di 5 kota besar tersebut, ditemukan fakta 

bahwa Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tidak digunakan di 

pasaran untuk Jenis Barang Yang Dimohonkan Penghapusan. 

Lebih lanjut, lembaga survei independen tersebut juga telah 

memperoleh 32 surat keterangan dari pemilik tempat-tempat usaha 

yang dikunjungi di 5 kota besar, yang mengonfirmasi bahwa mereka 

tidak pernah melihat atau mendengar adanya Jenis Barang Yang 

Dimohonkan Penghapusan dengan menggunakan Merek TRICO dan 

Lukisan Tergugat di pasaran yang ditawarkan oleh Tergugat.  

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan dari survei pasar tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menggunakan Merek TRICO 

dan Lukisan Tergugat untuk Jenis Barang Yang Dimohonkan 

Penghapusan. 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan di atas dan juga 

bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat pada persidangan dalam 

agenda pembuktian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) 

Undang-Undang Merek, Merek TRICO dan Lukisan Tergugat 

seharusnya dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek untuk Jenis 

Barang Yang Dimohonkan Penghapusan karena Merek TRICO dan 

Lukisan Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

dalam kegiatan perdagangan untuk Jenis Barang Yang Dimohonkan 

Penghapusan, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,”.  

10. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk 

memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 92 Undang-Undang 

Merek, dan untuk menghapuskan Jenis Barang Yang Dimohonkan 

Penghapusan dari Merek TRICO dan Lukisan Tergugat tersebut di 

Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, 

sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.  

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta bukti-bukti 

yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini 

Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo 

berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
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 2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek TRICO dan Lukisan 

Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama 

Tergugat; 

3. Menyatakan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 

3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk 

sebagian jenis barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive 

oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup 

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk 

pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor”, sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir. 

4. Menghapus Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis 

barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup 

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk 

pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor” dari Daftar Umum 

Merek dengan segala akibat hukumnya. 

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan 

Pengadilan dalam perkara ini untuk melaksanakan penghapusan 

pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis 

barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup 

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk 

pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor” dari Daftar Umum 

Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku. 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini. 

atau Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang 

akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan 

memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
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  Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 

untuk Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing 

menghadap Kuasanya tersebut; 

 Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim 

menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo 

secara damai, akan tetapi tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 

membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

 Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada pokoknya 

sebagai berikut: 

Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan 

Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Para 

Tergugat. 

DALAM KONVENSI  

DALAM EKSEPSI : 

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING 

1. Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan Penghapusan hanya untuk 

sebagian jenis barang yaitu Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, 

oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor sebagaimana dalil 

gugatan Penggugat pada butir 2 halaman 2.  

2. Bahwa yang mempunyai otoritas atau legal standing mengajukan 

permohonan penghapusan merek untuk seluruh dan sebagian jenis 

barang hanyalah pemilik merek  terdaftar berdasarkan Pasal 72 ayat (2) 

UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bukan 

Penggugat. 

3. Bahwa bersandar pada Pasal 72 UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis Penggugat tidak memiliki legal standing untuk 

penghapusan sebagian jenis barang sebagaimana dalam perkara a quo 

oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing, maka sangatlah 

patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima. 

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA 
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 4. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat pada 

halaman 2 pada Ringkasan yang mendalilkan : “Bahwa  Penggugat 

mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek Kuda Terbang 

dengan No. Pendaftaran D002016051542 dan No. D002016051539 

untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas 1 kepada Turut 

Tergugat, namun demikian Turut Tergugat menolak permohonan 

merek-merek tersebut dengan dasar adanya persamaan pada 

pokoknya dengan merek TRICO dan Lukisan Tergugat”.  

5. Bahwa Penggugat juga secara tegas juga mendalilkan pada butir 4 

halaman 4 : “Bahwa usaha Penggugat untuk mendaftarkan merek-merek 

Lukisan Kuda Terbang di Indonesia sebagaimana  disampaikan diatas 

terhambat karena Turut Tergugat menolak permohonan merek 

Penggugat dengan mendasarkan pada keberadaan merek TRICO dan 

Lukisan milik Tergugat, kemudian selanjutnya Penggugat telah 

mengajukan banding atas penolakan Turut Tergugat pada Komisi 

Banding Merek, namun upaya banding yang diajukan oleh Penggugat 

tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek”. 

6. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara 

a quo, seyogianya terhadap putusan penolakan permohonan 

banding merek oleh komisi banding, Penggugat mengajukan 

keberatan atas putusan komisi banding tersebut ke Pengadilan 

Niaga berupa gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 23 dan 

Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Berkaitan dengan penolakan merek Lukisan Kuda Terbang 

dengan No. Pendaftaran D002016051542 dan No. D002016051539 atas 

nama Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 23 dan Pasal 30 

ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  

7. Bahwa Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :  

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang 

berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

8. Bahwa sedangkan Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:  

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, 

Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan 
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 penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

keputusan penolakan tersebut.  

9. Bahwa dengan bersandar pada Pasal 1 butir 23 dan Pasal 30 ayat (3) UU 

No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut diatas, 

sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam 

tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

putusan atas penolakan permohonan banding, akan tetapi 

Penggugat tidak mengajukan gugatan atas putusan penolakan 

permohonan Banding terhadap komisi Banding Merek, dan justru 

Penggugat mengajukan  gugatan penghapusan  atas sebagian jenis 

barang pada merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang  terdaftar No. 

IDM000262193 milik Para Tergugat, dan hal ini membuktikan bahwa 

Penggugat telah melakukan upaya hukum yang Keliru dan sama sekali 

tidak berdasar. 

10. Bahwa Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Merek No. 20 tahun 2016 telah 

memberi ruang atau kesempatan terhadap Penggugat dengan 

melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan atas putusan 

penolakan permohonan banding atas merek Penggugat akan tetapi 

malah Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II ke 

Pengadilan Niaga.  

11. Bahwa gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya adalah berupa keberatan 

atas putusan penolakan permohonan banding dari komisi banding 

(KBM), tetapi gugatannya ditujukan kepada Para Tergugat yang 

mengakibatkan gugatan Penggugat adalah error in persona, maka 

oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah error in 

persona, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang error persona 

tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. 

III. GUGATAN PENGGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) 

12. Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir 4 halaman 4 : “Bahwa usaha 

Penggugat untuk mendaftarkan merek-merek Lukisan Kuda Terbang di 

Indonesia sebagaimana  disampaikan diatas terhambat karena Turut 

Tergugat menolak permohonan merek Penggugat dengan 

mendasarkan pada keberadaan merek TRICO dan Lukisan milik 

Tergugat, kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan banding 

atas penolakan Turut Tergugat pada Komisi Banding Merek, namun 
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 upaya banding yang diajukan oleh Penggugat tetap ditolak oleh 

Komisi Banding Merek”. 

13. Bahwa didalam butir 2, 5 dan 8 dalil gugatan Penggugat mengajukan 

permohonan untuk penghapusan untuk jenis barang antara lain :  

Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, caracara 

hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak rem, 

additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk 

bahan bakar motor. 

14. Bahwa  pasal  71  ayat (1) dan (2)  UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis Menyebutkan :  

(1). Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh Pemilik Merek 

yang bersangkutan kepada Menteri.  

(2)  Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik 

untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.  

15. Bahwa kedua dalil gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian, yang di 

satu sisi dalilnya tentang penolakan merek oleh Turut Tergugat dan 

penolakan Komisi Banding, disisi lain dalil Penggguat menyangkut 

masalah penghapusan. Kedua dalil tersebut tidak bersesuaian dan saling 

bertolak belakang sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi 

kabur dan tidak jelas (obscure libel) oleh karena gugatan Penggugat yang 

kabur (obscuur libel) sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

IV. MASA DALUWARSA GUGATAN  

16. Bahwa didalam Pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  tidak disebutkan secara  tegas tentang 

batas waktu masa daluwarsa suatu gugatan, dalam Pasal 74  ayat (1) 

hanya disebutkan merek tidak digunakan 3 (tiga) tahun secara berturut-

turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa  sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir.  

17. Bahwa pasal 77 ayat  (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  menyebutkan : 

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran 

Merek.  
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 18. Bahwa dengan bersandar pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 

20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan 

pembatalan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) 

tahun, tetapi secara mutatis mutandis sepatutnya maka gugatan 

penghapusan haruslah tunduk dengan masa daluwarsa dalam Pasal 

77 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis,   mengingat pendaftaran merek TRICO dan LUKISAN KUDA 

TERBANG terdaftar No. IDM000262193 nama Para Tergugat dalam 

perkara a quo telah terdaftar pada Daftar Umum Merek (DUM) sejak 

tahun 2005 dan bahkan merek Kuda Terbang dan lukisan kuda terbang 

telah didaftarkan dan pergunakan oleh Para Tergugat sejak tahun 1963 

atau 2 (dua) tahun sebelum Undang-Undang Merek di Indonesia lahir, 

maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat 

sangatlah tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a 

quo sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka untuk itu 

sangatlah patut dan adil, Eksepsi Tergugat tentang Masa Daluwarsa 

Gugatan dapat diterima dan dikabulkan. 

DALAM POKOK PERKARA  

20. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam EKSEPSI 

tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan pokok perkara aquo. 

21. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada butir 2, 5 dan 8 yang menyatakan 

merek KUDA TERBANG untuk jenis barang Cairan tambahan untuk 

pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk 

digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima 

tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor tidak 

digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah tidak benar. 

22. Bahwa Para Tergugat  menggunakan untuk jenis barang Cairan 

tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-cairan 

hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak rem, 

additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk 

bahan bakar motor  sesuai dengan pesanan dan Para Tergugat juga 

memberikan lisensi kepada pihak ketiga yang hendak memproduksi. 

23. Bahwa sepatutnya Penggugatlah yang membutuhkan merek Lukisan 

Kuda Terbang untu jenis barang  Cairan tambahan untuk pelumas, 
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 additive oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada 

penutup-penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor. 

24.  Bahwa untuk jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, 

oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor Penggugat dapat 

mengajukan permohonan lisensi secara baik-baik kepada Para Tergugat, 

Bukan dengan mengajukan gugatan penghapusan yang tidak memiliki 

dasar hukum yang jelas. 

25. Bahwa dalil Penggugat pada butir 8 tentang hasil survey di 5 (lima) kota 

yang didasari oleh keterangan survei independen adalah tidak benar, 

oleh kerena diragukan legalitasnya mengingat sampai saat ini belum ada 

Lembaga survei yang resmi yang disahkan dan didirikan berdasarkan 

legalitas yang disahkan maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah 

ataupun badan hukum lainnya. Untuk itu hasil survey dari Lembaga 

survei independen yang tidak memiliki legalitas, maka sudah sepatutnya 

ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan 

26. Bahwa Para Tergugat adalah Pengusaha sekaligus produsen 

memproduksi memperdagangkan produk-produk Cat dan barang-barang 

untuk keperluan cat lainnya dengan menggunakan nama merek dagang 

Tjap Kuda terbang dan lukisan Kuda Terbang, Kuda Terbang dan 

Lukisan Kuda Terbang yang sudah dikenal wilayah Indonesia 

khususnya diwilayah Jakarta dengan menggunakan nama FA. TRICO 

sejak 1964 yang beralamat di Jakarta Utara. 

27. Bahwa pada tahun 1958 orang tua dari Para Tergugat (LIE JOENG 

TONG) bersama-sama dengan Saudaranya mendirikan usaha Pabrik 

CAT (usaha Keluarga) yang benama PABRIK TJAT JOEN KIE 

DJAKARTA yang berdiri sejak tahun 1958  dengan menggunakan nama 

merek dagang Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan KUDA TERBANG 

terdaftar No. 65045 untuk melindungi kelas barang “segala macam 

Cat” yang telah terdaftar pada tanggal 07 Mei 1958 yang 

membuktikan KUDA TERBANG dan Lukisan KUDA TERBANG telah 

digunakan sejak tahun 1958. 

28. Bahwa Para Tergugat II juga telah mengunakan merek Tjap KUDA 

TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang dan FLYING HORSE = KUDA 
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 TERBANG yang wajah kepalanya menghadap ke kiri sejak tahun 1963 

yang sebelumnya terdaftar atas nama orang tua Para Tergugat yang 

bernama LIE JOEN TONG  b.d.n Perusahaan Cat “TRICO” dan  telah 

dialihkan kepada Para Tergugat sebagaimana bukti pengalihan hak yang 

telah didaftarkan pada Direkorat Merek Pada tanggal 30 September 1999 

dan berikut ini adalah Merek-merek terdaftar atas nama Para 

Tergugat yang saat ini masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

antara lain  :  

A. Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA TERBANG 

dengan Sertifikat No. 78008 yang diterbitkan pada tanggal 24 

Oktober 1963 untuk barang dalam kelas 2 dengan jenis barang 

segala macam cat dan minyak cat kemudian diperpanjang 

pertama kali dengan Sertifikat No. 103639  tanggal 3 Juni 1972, 

perpanjangan kedua dengan Sertifikat No. 163907 tanggal 8 April 

1982, dan kemudian Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan 

KUDA TERBANG didaftarkan kembali oleh LIE YOEN TONG 

(orang tua Para Tergugat) yang terdaftar dengan  No. 332937  

tanggal 18 Oktober 1993 dan merek tersebut telah dilakukan 

pengalihan hak dari LIE YOEN TONG kepada Para Tergugat dan 

Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA TERBANG 

diperpanjang kembali dengan sertifikat No. 541638  tanggal  18 

Juli 2003 dan selanjutnya diajukan perpanjangan kembali pada 

18 Oktober 19 Oktober 2012 dengan Sertifikat No. 

IDM000383867 dengan masa pelindungan Merek sampai dengan 

18 Oktober 2023. 

B. Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG dengan 

Sertifikat No. 78544 melindungi kelas barang 2 segala macam cat 

pada tanggal 6 januari tahun 1964 dan telah diperpanjang 

dengan Sertifikat No. 186409 dan kemudian diajukan 

perpanjangan kembali dengan No. 335282 tanggal 06 Oktober 

1994 dan kemudian perpanjangan lagi dengan  Sertifikat No. 

IDM000010444 dan mohonkan perpanjangan kembali dengan 

No. IDM000010444 pada tanggal 23 september 2014 dengan 

masa pelindungan sampai dengan 06 Oktober 2024. 

C. Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan Kuda Terbang 

untuk jenis barang segala macam cat (kelas 2) terdaftar dengan 
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 Sertifikat No. 85034 tanggal pendaftaran 27 Desember 1966, 

kemudian diperpanjang  pertama  kali dengan Sertifikat No. 

107251, perpanjangan kedua dengan Sertifikat No. 186285, 

perpanjangan ketiga dengan Sertifikat No. 335284 dan 

perpanjangan keempat dengan Sertifikat No. IDM000010443 dan 

diperpanjang kembali dengan Nomor  sertifikat yang sama No. 

IDM000010443 tanggal 18 Juli 2005 dan diajukan perpanjangan 

kembali dengan No. IDM000010443 dengan masa perlindungan 

sampai dengan 4 Oktober 2024. 

D. Merek ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda 

Terbang terdaftar dengan No. 107094 tanggal 31 Mei 1972 

kemudian diajukan pendaftaran Kembali dengan Sertifikat No. 

466436 tangal 03 Juni 1999 yang melindungi kelas barang 2 

segala macam cat dan selanjutnya diperpanjang dengan 

Sertifikat No. IDM000205630 tanggal 01 Juni 2009 dan 

perpanjangan berikutnya dengan Sertifikat No. IDM000190052 

dengan masa perlindungan sampai dengan 03 Juni 2029. 

E. Merek TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan Sertifikat No. 372597 yang berlaku mulai 

tanggal sejak 19 Juli 1995 yang melidungi kelas barang 2 “segala 

macam cat” yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat No. 

IDM000023783 tanggal penerimaan permohonan 19 Juli 2005, 

diperpanjang dengan dengan nomor sertifikat yang sama 

IDM000023783 dengan masa perlindungan sampai dengan 19 

Juli 2025. 

F. Merek KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang yang 

didaftarkan sejak 2 Juni 1999 dengan Sertifikat No. 458311 yang 

melidungi kelas barang 2 “segala macam cat” yang kemudian 

diperpanjang dengan Sertifikat No. IDM000190055 tanggal 02 

Juni 2009 dan perpanjangan kedua dengan Nomor sertifikat yang 

sama No. IDM000190055 dengan masa perlindungan sampai 02 

Juni 2029. 

G. Merek FLYING HORSE (KUDA TERBANG) dan Lukisan terdaftar 

dengan Sertifikat No. 466437 tangal 03 Juni 1999 yang melidungi 

kelas barang 2 “segala macam cat” dan kemudian diperpanjang 

kembali dengan Sertifikat No. IDM000190051 tanggal 03 Juni 
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 2009 dan diperpanjang lagi dengan Sertifikat No. 

IDM000190051 dengan masa perlindungan sampai 03 Juni 2029. 

H. Merek Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar No. 458447 tanggal 02 Juni 1999 kelas 2 yang 

melindungi segala macam cat dan kemudian diperpanjang 

dengan No. IDM000190054 tanggal 02 Juni 2009 dan kemudian 

di perpanjang untuk kedua kalinya dengan No yang sama yaitu 

IDM000190054 dengan masa pelindungan merek tanggal 02 Juni 

2029. 

I. Merek Tjap Kuda Terbang dan Lukisan terdaftar No. 458310 

tanggal 2 Juni 1999 kelas 2 yang melindungi segala macam cat 

dan kemudian diperpanjang dengan No. IDM000190056 tanggal 

2 Juni 2009 kemudian diperpanjang Kembali dengan No. 

IDM000190056 tanggal 2 Juni 2019 dengan masa pelindungan 

merek tanggal 2 Juni 2029. 

J. Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. 

IDM000262193 tanggal 27 Juli 2005   yang melindungi kelas 

barang 1  dan kemudian diperpanjang dengan No. 

IDM000262193 tanggal 27 Juli 2015 dengan masa pelindungan 

merek tanggal 27 Juli 2025. 

K. Merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. 

Terdaftar No. IDM000199183 tanggal 10 september 2003 yang 

melindungi kelas barang 3 yaitu : Kertas ampelas, kain ampelas  

diperpanjang Kembali dengan No. IDM000199183 tanggal 10 

September 2013 dengan masa pelindungan merek tanggal 10 

September 2023. 

29. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan Merek terdaftar atas 

nama Para Tergugat dan bentuk logo Kuda terbang dari sejak tahun 1958 

sampai saat ini dan kemudian Para Tergugat Kembali mengajukan Logo 

Kuda Terbang dengan bentuk tampilan yang berbeda agar supaya 

merek dagang Cat milik Para Tergugat lebih mudah di ingat oleh para 

konsumen cat dan adapun Merek dan Logo yang didaftarkan adalah 

sebagai berikut : 

 

No. 
Merek  dan Logo Kuda Terbang 

milik Tergugat I dan Tergugat II 
Merek berupa Lukisan 

Kuda Terbang atas nama 
Penggugat 
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1. 

 
 

 
 

Terdaftar No. 65045 
Didaftarkan tanggal 7 Mei 1958 

Merek tersebut telah digunakan secara 
bersama-sama oleh keluarga Para Tergugat   

 

2 
 
 
 

 

 
 

Terdaftar IDM000383867  
 (mendapat pelindungan Dari tahun 

1963 sampai dengan 18 Oktober 2023) 

  

 

 
 
3 
 
 
 

 
 

 
 
 

Terdaftar No. IDM000010444 

(mendapat pelindungan dari tahun 

1964 sampai dengan 06 Oktober 2024) 

 

 

4 
 
 

 

 
Terdaftar No IDM000010443 

(mendapat perlindungan merek tahun 
1966 sampai dengan 4 Oktober 2024) 
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Terdaftar No. IDM000190052 

(Mendapat perlindungan dari tahun 

1972 sampai dengan  03 Juni 2029 

 

 

 
 
 

6. 
 

  

 
 

Terdaftar No. IDM000023783 

Mendapat perlindungan dari tanggal 

19 Juli 1995 sampai dengan 19 juli 
2025. 

 

 

7. 

 

 
 

Terdaftar No IDM000190055 

Memperoleh perlindungan merek dari 

tanggal 02 Juni 1999 sampai 02 Juni 
2029. 

 
              

 

 
8. 
 
 

 

 
Terdaftar No. IDM000190051 

Memperoleh perlindungan merek dari 
03 Juni 1999 sampai 03 Juni 2029 
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Terdaftar No. IDM000190054 

Memperoleh perlindungan merek dari 
02 Juni 1999 sampai 02 Juni 2029 
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Terdaftar No. IDM000262193 
(memperoleh pelindungan merek tahun 

2005 sampai tanggal 27 Juli 2025) 

 

 
Permohonan No. 
D002016051542 

26 Oktober 2016 atas nama 

Penggugat 
 

Note : Telah Ditolak oleh 
pemeriksa dan komisi 

banding merek 

 
 

11. 

 

 
 

Terdaftar No. IDM000199183 

Memperoleh pelindungan merek sejak 

10 September 2003 sampai 10 
september 2023 

 

  

 

 
      Permohonan No. 

D002016051539 
26 Oktober 2016 atas 

nama Penggugat 
 

Note : Telah Ditolak 
oleh pemeriksa dan 
komisi banding 
merek 

 

 

30. Bahwa berdasarkan bukti pendaftaran merek yang diajukan oleh Para 

Tergugat tersebut diatas,  maka  dapat disimpulkan  terbukti bahwa 

merek TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan Kuda Terbang maupun 

Kuda Terbang = FLYING HORSE dan kata-kata “Ultratex” didaftarkan 

dan telah digunakan oleh Para Tergugat  sebagai nama merek dagang 

yaitu sejak tahun 1963 yang artinya 2 (dua)  tahun setelah adanya 
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 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan lahir. 

31. Bahwa  Para Tergugat  telah menggunakan dan mendaftarkan merek 

TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang dan FLYING 

HORSE, Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang dengan wajah 

kudanya menghadap ke kiri sejak lama, dengan demikian pendaftaran 

merek milik Para Tergugat dapat diklasifikasi sebagai merek terkenal 

yang sudah dikenal masyarakat luas khususnya para Pedagang dan 

pengguna cat termasuk  produk Cairan kimia untuk mengencerkan 

cairan kimia pemurai minyak, cairan tambahan untuk pelumas, 

additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, soda abu, bleng, zat-

zat kimia untuk industri, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan 

pada penutuppenutup pintu, hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu 

pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan, damar-

damar buatan dan sintetis, rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan 

untuk tanah, minyak rem, pupuk: dari kotoran burung, pupuk 

pertanian, zat kimia untuk pertanian, hortikuitura kehutanan (kecuali 

pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga dan 

pembasmi parasit), additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, 

bahan kimia untuk bahan bakar motor), sehingga  merek Tergugat I 

dan Tergugat II  patut mendapatkan pelindungan berdasarkan Undang-

Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  

32. Bahwa bersandar kepada asas perlindungan hukum merek yaitu secara 

deklaratif maupun konstitutif maka pendaftaran merek Tjap KUDA 

TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang, FLYING HORSE, TRICO dan 

Logo  Kuda Terbang, Trico dengan Logo Kuda Terbang  milik Para 

Tergugat dapat diklasifikasi sebagai pendaftaran beritikad baik dan telah 

menjadikan merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda 

Terbang, TRICO dan Kuda Terbang tersebut menjadi terkenal dan 

dikenal oleh masyarakat pedagang maupun pengguna produk cat dengan 

merek Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang, FLYING 

HORSE, TRICO dan Logo  Kuda Terbang. 

33. Bahwa oleh karena merek Para Tergugat yakni Tjap KUDA TERBANG 

dan Lukisan Kuda Terbang termasuk kategori merek terkenal, maka 

seharusnya Penggugat tidak dapat mendaftarkan merek ataupun 

menggunakan merek dengan logo /Lukisan kuda terbang baik yang 
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 kepala kudanya menghadap ke kanan maupun menghadap ke kiri, 

karena Logo yang didaftarkan Penggugat pada pendaftaran merek 

Lukisan kuda Terbang No. D002016051542 dan D002016051539 

tersebut Jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

Logo/Lukisan Kuda Terbang atas nama Para Tergugat yang telah 

terdaftar pada Daftar Umum Merek sejak tahun 1963 dan telah 

digunakan secara terus menerus terbukti sampai saat ini seluruh merek 

Para Tergugat yakni Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda 

Terbang, FLYING HORSE, TRICO dan Logo  Kuda Terbang sampai 

saat ini masih mendapat pelindungan Merek dalam Daftar Umum 

Merek.  

34. Bahwa Para Tergugat selaku pendaftar yang beritikad baik atas merek 

Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang, FLYING HORSE, 

Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang dan TRICO dan Logo 

Kuda Terbang telah menggunakan seluruh jenis barang yang 

didaftarkan dan telah dipergunakan sejak tahun 1963 sampai dengan 

saat ini termasuk penggunaan jenis barang yang terdapat pada merek 

TRICO dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. IDM000262193 yang 

melindungi kelas barang 1.  

35. Bahwa Para Tergugat adalah Pemegang hak ekslusif atas 

Logo/Lukisan Kuda  terbang yang terdapat atau melekat  pada 

merek terdaftar Tjap Kuda Terbang, Kuda terbang dan Lukisan, 

Ultratex dan Lukisan Kuda Terbang, Flaying Horse (kuda Terbang), 

Kuda Terbang dan Lukisan Kuda terbang termasuk pada Logo Kuda 

Terbang tardaftar pada merek TRICO dan Lukisan No. IDM000262193 

maka dengan demikian  siapapun  tidak dapat menggunakan dan 

mendaftarkan logo Kuda terbang tersebut termasuk oleh Penggugat 

karena berdasarkan aturan pemeriksaan pendaftaran merek baik oleh 

Pemeriksa Merek maupun oleh pemeriksa pada Komisi banding Merek, 

tidaklah diperbolehkan menerima dan mengabulkan pendaftaran 

khususnya untuk logo yang memiliki kesamaan dengan Logo terdaftar 

lebih dahulu atas nama orang lain. 

36. Bahwa berdasarkan pemeriksaan subtantif merek, bilamana dalam Daftar 

Umum merek telah terdaftar merek berupa Logo seperti halnya pada 

Logo Kuda Terbang atas nama  Para Tergugat, maka berdasarkan 

Undang-Undang merek  No. 20 tahun 2016  maka pihak manapun tidak 

Disclaimer
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 dapat mendaftarkan logo yang sama tersebut dari mulai kelas barang 1 

sampai kelas jasa 45, karena  permohonan pendaftaran Logo yang sama 

tersebut pasti ditolak baik oleh pemeriksa merek maupun oleh komisi 

banding merek.  

37. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat pada 

butir 2 dan butir 7 adalah tidak benar karena alasan Pengugugat 

menginstruksikan lembaga survei independen di 5 (lima) kota adalah 

lembaga yang tidak memiliki legalitas sebagai lembaga survei 

independen. Untuk itu dalil Penggugat pada butir 2 dan butir 7 sangatlah 

patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. 

38. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan 

Penggugat dalam perkara a quo karena dalil-dalil tersebut tidak 

beralasan dan hanya menunjukkan dan membuktikan Penggugat 

melalui kuasa hukumnya tidak memahami proses dan tahapan untuk 

dapat dikabulkannya suatu merek pada Daftar Umum Merek baik 

oleh Pemeriksa Merek, Komisi Banding merek pada Direktorat 

Merek, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI. 

39. Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha mendaftarkan merek berupa 

lukisan Kuda Terbang dengan wajah kepala kuda sebelah kanan yang  

secara jelas dan tegas diakui telah ditolak oleh Komisi Banding Merek 

(KBM) dengan alasan penolakan mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan Logo/lukisan Kuda Terbang atas nama Para 

Tergugat (LIE WIE TJUNG dan LIE NDO HENDRA ROCHILLY) yang 

Artinya Penggugat adalah pendaftar beritikad tidak baik sudah 

pendaftarkan mereknya Ke Direktorat Merek dan kemudian ditolak 

baik oleh pemeriksa merek maupun oleh Komisi Banding Merek tapi 

dengan coba-coba melakukan tindakan lain yaitu mengajukan gugatan 

penghapusan dengan dalil Pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis.  

40. Bahwa sepatutnya apabila Penggugat yang tidak puas terhadap putusan 

Komisi Banding Merek (KBM), maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) 

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dapat mengupayakan gugatan terhadap Komisi Banding Merek 

ke Pengadilan Niaga atas penolakan yang dilakukan oleh Komisi Banding 
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 merek, bukan mengajukan gugatan penghapusan sebagian atas jenis 

barang atas merek Para Tergugat berdasarkan Pasal 74.   

41. Bahwa patut diduga tujuan Penggugat mengajukan gugatan 

penghapusan terhadap sebagian  jenis pada merek terdaftar  TRICO dan 

LUKISAN KUDA TERBANG terdaftar No. IDM000262193 untuk kelas 

barang 1 milik Para Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya 

akal-akalan Penggugat  dengan tujuan demi memperoleh  sebagian 

jenis yang terdapat pada TRICO dan LUKISAN KUDA TERBANG 

terdaftar No. IDM000262193 yakni : Cairan tambahan untuk pelumas, 

additive oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada 

penutup-penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor,  sepatutnya 

Penggugat  paham dan mengetahui  bahwa penghapusan sebagian 

jenis barang atas suatu logo terdaftar sangat bertentangan dengan 

Pasal 21  Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  

42. Bahwa Putusan Komisi Banding Merek yang telah menolak  pendaftaran 

merek Lukisan Kuda Terbang  nama  Penggugat adalah  merupakan 

putusan yang sudah tepat dan bijaksana karena hal yang tidak 

mungkin mengabulkan pendaftaran merek lukisan Kuda Terbang yang 

diajukan Penggugat, karena fakta hukumnya telah ada terdaftar terlebih 

dahulu  Logo/lukisan kuda Terbang atas nama Para Tergugat sejak tahun 

1964 dan sampai saat ini masih memperoleh pelindungan merek 

berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi 

Geografis.  

43. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang 

merek dan Indikasi Geografis  dan kebijakan dari pemeriksaan merek 

bahwa merek berupa Logo tidak dapat terdaftar dalam Daftar Umum 

Merek atas nama pihak lain bilamana telah ada logo yang sama sudah 

terdaftar sebelumnya dan hal ini berlaku untuk semua kelas barang dan 

jasa, oleh karenanya gugatan penghapusan sebagian dalam perkara a 

quo sangat tidak tepat dan tidak beralasan. 

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat sangat 

tidak beralasan mengajukan gugatan perkara aquo,  karena  berdasarkan 

pasal 1 butir 5 UU merek No,. 20 tahun 2016 Para Tergugat adalah 

pemegang hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek 
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 yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

mengunakannya,  untuk itu sangatlah patut dan adil, gugatan Penggugat 

untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.   

GUGATAN DALAM REKONVENSI  

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukan dalam konvensi mohon 

dianggap sebagai satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi perkara 

aquo.  

2. Bahwa secara jelas dan tegas Para Penggugat  Rekonvensi/ Para 

Tergugat Konvensi adalah Pemegang Hak Eksklusif atas merek 

dagang TJAP KUDA TERBANG DAN LUKISAN KUDA TERBANG, 

ULTRATEX DAN LUKISAN KUDA TERBANG, KUDA TERBANG 

dan LUKISAN KUDA TERBANG, TRICO dengan LUKISAN KUDA 

TERBANG dan sekaligus Pemakai/Pengguna/pendaftar pertama 

terhitung sejak tahun 1963 dan sampai dengan saat ini masih 

digunakan sebagai nama produk pupuk cat-cat yang termasuk dalam 

kelas barang 2, 1 dan kelas barang 3. 

3. Bahwa Pasal 1 butir 5 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis menyatakan bahwa : 

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 

pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya”. 

4. Bahwa Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah 

Pemegang Hak atas merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan, 

ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, FLAYING HORSE dan 

Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan 

Kuda Terbang untuk jenis barang kelas 2, kelas 1 dan 3 yang telah 

terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1958, 1964 yang 

diperpanjang terus menerus yang pelindungannya sampai 

dengan sekarang bahkan sampai tahun 2029.  

5. Bahwa Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis maupun undang-undang merek sebelumnya UU 

No. 15 Tahun 2001, UU No. 14 tahun 1997, UU No. 19 tahun 1992, 

secara tegas dan jelas menganut azas konstitutif dan azas first to 

file yaitu Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik 
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 merek terdaftar dan yang diutamakan adalah pendaftar pertama, 

maka bersandar pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 tentang  Merek dan Indikasi Geografis Merek, maka 

hanya merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan kuda terbang, 

ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, FLAYING HORSE dan 

Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan 

Kuda Terbang  atas nama Para Penggugat  Rekonvensi/Para 

Tergugat Konvensi lah yang diberikan  perlindungan hukum di 

Indonesia, Berdasarkan hal-hal  tersebut di atas secara jelas dan 

tegas negara memberikan perlindungan hukum Para Penggugat  

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku Pendaftar Pertama dan 

beritikad Baik. 

6. Bahwa Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah 

memupuk dan membina serta mempromosikan merek “KUDA 

TERBANG dan LUKISAN KUDA TERBANG sejak tahun 1964 dan 

sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bahkan Para 

Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengeluarkan 

dana yang cukup besar untuk mempromosikan merek “merek TJAP 

KUDA TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda 

Terbang, FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda 

Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda sehingga menjadi 

yang cukup dikenal di Indonesia, dan kemudian secara tiba-tiba 

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hendak merampas Hak 

Kekayaan Intelektual milik Para Penggugat  Rekonvensi/Para 

Tergugat Konvensi yang justru sudah dikenal oleh masyarakat 

Indonesia dengan mengajukan gugatan penghapusan atas merek 

Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan gugatan 

tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 

tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena 

penghapusan terhadap sebagian jenis barang atas merek berupa 

Logo sangatlah tidak dikenankan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 

2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis. 

7. Bahwa Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah 

Pemegang Hak Eksklusif  atas merek Dagang  antara lain :  

A. Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG dengan Sertifikat No. 78008 yang diterbitkan pada 
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 tanggal 24 Oktober 1963 untuk barang dalam kelas 2 dengan 

jenis barang segala macam cat dan minyak cat kemudian 

diperpanjang pertama kali dengan Sertifikat No. 103639  

tanggal 3 Juni 1972, perpanjangan kedua dengan Sertifikat 

No. 163907 tanggal 8 April 1982, dan kemudian Tjap KUDA 

TERBANG dengan Lukisan KUDA TERBANG didaftarkan 

kembali oleh LIE YOEN TONG (orang tua Para Penggugat  

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) yang terdaftar dengan  

No. 332937  tanggal 18 Oktober 1993 dan merek tersebut 

telah dilakukan pengalihan hak dari LIE YOEN TONG kepada 

Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi  dan 

Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG diperpanjang kembali dengan sertifikat No. 541638  

tanggal  18 Juli 2003 dan selanjutnya diajukan perpanjangan 

kembali pada 18 Oktober 19 Oktober 2012 dengan Sertifikat 

No. IDM000383867 dengan masa pelindungan Merek sampai 

dengan 18 Oktober 2023. 

B. Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG 

dengan Sertifikat No. 78544 melindungi kelas barang 2 segala 

macam cat pada tanggal 6 januari tahun 1964 dan telah 

diperpanjang dengan Sertifikat No. 186409 dan kemudian 

diajukan perpanjangan kembali dengan No. 335282 tanggal 06 

Oktober 1994 dan kemudian perpanjangan lagi dengan  

Sertifikat No. IDM000010444 dan mohonkan perpanjangan 

kembali dengan No. IDM000010444 pada tanggal 23 

september 2014 dengan masa pelindungan sampai dengan 06 

Oktober 2024. 

C. Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan Kuda 

Terbang untuk jenis barang segala macam cat (kelas 2) 

terdaftar dengan Sertifikat No. 85034 tanggal pendaftaran 27 

Desember 1966, kemudian diperpanjang  pertama  kali dengan 

Sertifikat No. 107251, perpanjangan kedua dengan Sertifikat 

No. 186285, perpanjangan ketiga dengan Sertifikat No. 

335284 dan perpanjangan keempat dengan Sertifikat No. 

IDM000010443 dan diperpanjang kembali dengan Nomor  

sertifikat yang sama No. IDM000010443 tanggal 18 Juli 2005 
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 dan diajukan perpanjangan kembali dengan No. 

IDM000010443 dengan masa perlindungan sampai dengan 4 

Oktober 2024. 

D. Merek ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda 

Terbang terdaftar dengan No. 107094 tanggal 31 Mei 1972 

kemudian diajukan pendaftaran Kembali dengan Sertifikat No. 

466436 tangal 03 Juni 1999 yang melindungi kelas barang 2 

segala macam cat dan selanjutnya diperpanjang dengan 

Sertifikat No. IDM000205630 tanggal 01 Juni 2009 dan 

perpanjangan berikutnya dengan Sertifikat No. IDM000190052 

dengan masa perlindungan sampai dengan 03 Juni 2029. 

E. Merek TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan Kuda 

Terbang terdaftar dengan Sertifikat No. 372597 yang berlaku 

mulai tanggal sejak 19 Juli 1995 yang melidungi kelas barang 

2 “segala macam cat” yang kemudian diperpanjang dengan 

Sertifikat No. IDM000023783 tanggal penerimaan permohonan 

19 Juli 2005, diperpanjang dengan dengan nomor sertifikat 

yang sama IDM000023783 dengan masa perlindungan sampai 

dengan 19 Juli 2025. 

F. Merek KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang yang 

didaftarkan sejak 2 Juni 1999 dengan Sertifikat No. 458311 

yang melidungi kelas barang 2 “segala macam cat” yang 

kemudian diperpanjang dengan Sertifikat No. IDM000190055 

tanggal 02 Juni 2009 dan perpanjangan kedua dengan Nomor 

sertifikat yang sama No. IDM000190055 dengan masa 

perlindungan sampai 02 Juni 2029. 

G. Merek FLYING HORSE (KUDA TERBANG) dan Lukisan 

terdaftar dengan Sertifikat No. 466437 tangal 03 Juni 1999 

yang melidungi kelas barang 2 “segala macam cat” dan 

kemudian diperpanjang kembali dengan Sertifikat No. 

IDM000190051 tanggal 03 Juni 2009 dan diperpanjang lagi 

dengan Sertifikat No. IDM000190051 dengan masa 

perlindungan sampai 03 Juni 2029 

H. Merek Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar No. 458447 tanggal 02 Juni 1999 kelas 2 yang 

melindungi segala macam cat dan kemudian diperpanjang 
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 dengan No. IDM000190054 tanggal 02 Juni 2009 dan 

kemudian di perpanjang untuk kedua kalinya dengan No yang 

sama yaitu IDM000190054 dengan masa pelindungan merek 

tanggal 02 Juni 2029. 

I. Merek Tjap Kuda Terbang dan Lukisan terdaftar No. 458310 

tanggal 2 Juni 1999 kelas 2 yang melindungi segala macam 

cat dan kemudian diperpanjang dengan No. IDM000190056 

tanggal 2 Juni 2009 kemudian diperpanjang Kembali dengan 

No. IDM000190056 tanggal 2 Juni 2019 dengan masa 

pelindungan merek tanggal 2 Juni 2029. 

J. Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. 

IDM000262193 tanggal 27 Juli 2005  yang melindungi  kelas 

barang 1  dan kemudian diperpanjang dengan No. 

IDM000262193 tanggal 27 Juli 2015 dengan masa 

pelindungan merek tanggal 27 Juli 2025 

K. Merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar 

No. Terdaftar No. IDM000199183 tanggal 10 september 2003 

yang melindungi kelas barang 3 yaitu : Kertas ampelas, kain 

ampelas  diperpanjang Kembali dengan No. IDM000199183 

tanggal 10 September 2013 dengan masa pelindungan merek 

tanggal 10 September 2023. 

8. Bahwa diketahui oleh Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat 

Konvensi ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

menggunakan merek  Lukisan Kuda Terbang  secara tanpa hak dan 

tanpa  seijin  Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 

untuk jenis barang :  Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor. 

9. Bahwa bersandar pada Pasal 83 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat 

Konvensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan 

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan secara 

tanpa hak lukisan kuda Terbang milik Para Penggugat Rekonvensi 

/Para Tergugat Konvensi.  
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 10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 

yang menggunakan merek Lukisan Kuda Terbang secara tanpa hak 

telah mengakibatkan Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat 

Konvensi  mengalami kerugian secara materil maupun immaterial  

yang dirinci  sebagai berikut :  

- Kerugian materil senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)  dan  

kerugian immateril senilai  Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus 

juta rupih) yang akan dibuktikan dalam  pembuktian.  

11. Bahwa bersandar kepada asas hukum Undang-Undang Merek yang 

menganut sistem first to file (pendaftar pertama), maka secara jelas 

dan nyata Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang 

pertama kali menggunakan merek “KUDA TERBANG dan LUKISAN 

KUDA TERBANG ” yakni sejak tahun 1963 sedangkan Tergugat 

Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah meniru, menjiplak, mengikuti 

dan bahkan membonceng ketenaran merek dagang “KUDA 

TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang” yang dimiliki Para 

Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Seyogianya 

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan dan 

mendaftarkan Logo lain  bukan malah mengajukan gugatan 

penghapusan sebagian  jenis barang atas merek TRICO milik Para 

Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh karenanya 

gugatan  Tergugat Rekonpensi /penggugat Konvensi sangatlah patut 

untuk ditolak atau setidak tidak tidak dapat diterima.  

12. Bahwa permohonan pendaftaran merek berupa Lukisan Kuda Terbang 

dengan etiket merek  berwarna merah dan hitam  atas nama Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo dengan 

pendaftaran No. Permohonan No. D002016051542 dan No.  

D002016051539 tanggal 26 Oktober 2016 tidaklah patut mendapat 

pelindungan merek karena Lukisan Kuda Terbang  yang didaftarkan 

oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Logo/lukisan Kuda Terbang 

milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan 

bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patut disebut 

sebagai pendaftar merek sekaligus Penggugat yang beritikad tidak 

baik yang menginginkan penghapusan sebagian jenis barang atas 

merek terdaftar milik Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat 
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 Konvensi dengan alasan-alasan hukum yang keliru dan bertentangan 

dengan undang-undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  

Maka berdasarkan Uraian-uraian hukum dan bukti-bukti tersebut diatas telah 

maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat  Rekonvensi/Para 

Tergugat Konvensi memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; 

DALAM KONVENSI 

DALAM EKSEPSI  

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat. 

DALAM POKOK PERKARA : 

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

DALAM REKONVENSI  

DALAM POKOK PERKARA  

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat 

Konvensi untuk seluruhnya. 

- Menyatakan Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 

adalah Pemegang hak eksklusif atas merek merek TJAP KUDA 

TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, 

FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan 

Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda terdaftar dengan No. IDM000383867, 

No. IDM000010443, No. IDM000010444, No. IDM000190052, No. 

IDM000023783, No. IDM000190051 No. IDM000190054, No. 

IDM000190055, No. IDM000190056, No. IDM000262193 dan No. 

IDM000199183. 

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

menggunakan Lukisan/logo Kuda Terbang secara tanpa hak untuk 

jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk 

pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor,  yang memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan merek Para Penggugat  

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas merek merek TJAP KUDA 
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 TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, 

FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan 

Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda    terdaftar No. IDM000383867, No. 

IDM000010443,  No. IDM000010444, No. IDM000190052, No. 

IDM000023783, No. IDM000190051 No. IDM000190054, No. 

IDM000190055, No. IDM000190056, No. IDM000262193 dan No. 

IDM000199183. 

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar 

ganti rugi kepada  Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat 

Konvensi berupa Kerugian materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima 

milyard rupiah)  dan  kerugian immateril senilai  Rp. 2.500.000.000 

(dua milyard lima ratus juta rupiah). 

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk 

membayar biaya perkara. 

A t a u Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut 

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai 

berikut: 

Dalam pokok perkara : 

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, 

benar telah terdaftar merek TRICO + LUK KUDA TERBANG daftar 

nomor IDM000262193 terdaftar tanggal 2 Agustus 2010, dengan filing 

date 27 Juli 2005, atas nama 1. Lie Wie Tjung 2. Lie Ndo Hendra 

Rochilly (Tergugat I dan Tergugat II) dengan alamat Jl. Pluit Sakti II 

No. 39 Rt. 007/Rw. 007, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jenis 

barang kelas 1 untukjenis barang Cairan kimia untuk mengencerkan 

cat, cairan kimia pemurai minyak, cairan tambahan untuk pelumas, 

additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, soda abu, bleng, zat-zat 

kimia untuk industri, cairan- cairan hydraulic untuk digunakan pada 

penutuppenutup pintu, hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu 

pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehutanan, damar-damar 

buatan dan sintetis, rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah, 

minyak rem, pupuk: dari kotoran burung, pupuk pertanian, zat kimia 

untuk pertanian, hortikuitura kehutanan (kecuali pembasmi jamur, 

pembasmi rumput liar, pembasmi serangga dan pembasmi parasit), 
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 additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk 

bahan bakar motor. 

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya; 

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

disebutkan Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka 

Negara melindungi merek- merek yang telah terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek. 

5. Dengan telah terdaftarnya merek TRICO + LUK KUDA TERBANG milik 

Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka sepatutnya Penggugat 

menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

6. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi 

kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah 

dilakukan pemeriksaan subtantif oleh pejabat yang karena 

keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim 

Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada 

sebagaimana telah diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. 

7. Bahwa selanjutnya Terkait dengan dalil Penggugat pada poin 6 

sampai dengan poin 10 gugatan a quo yang menyatakan bahwa 

Tergugat tidak menggunakan merek TRICO + LUK KUDA TERBANG dalam 

perdagangan untuk jenis barang yang dimohonkan penghapusan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab 

atau kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikannya dalam proses 

pemeriksaan (pembuktian) perkara a quo; 
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 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Tergugat 

dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan 

memutuskan : 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. 

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon 

putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 

tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 

Februari 2023 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis 

tertanggal 13 Februari 2023 sementara untuk Turut Tergugat tidak 

mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat berupa: 

1. Formulir permohonan pendaftaran merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat, 

Tanggal Penerimaan Permohonan 26 Oktober 2016. Pada bukti surat 

diberi tanda P-1; 

2. Surat Turut Tergugat Tertanggal 13 Juli 2018 tentang Pemberitahuan 

Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran MEREK LUKISAN KUDA TERBANG, 

No Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat. 

Pada bukti surat diberi tanda P-2; 

3. Surat Turut Tergugat Tertanggal 28 November 2018 tentang 

Pemberitahuan Penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran Merek 

Lukisan Kuda Terbang, No. Permohonan D002016051542 di Kelas 1 

atas nama Penggugat. Pada bukti surat diberi tanda P-3; 

4. Surat Komisi Banding Merek Tertanggal 14 Agustus 2019 tentang 

Pemberitahuan Putusan Majelis Komisi Banding Merek Yang Menolak 

Permohonan Banding Penggugat atas Penolakan Turut Tergugat 

terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat. Pada 

bukti surat diberi tanda P-4; 

5. Formulir permohonan pendaftaran merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas nama Penggugat. Pada 

bukti surat diberi tanda P-5; 
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 6. Surat Turut Tergugat Tertanggal 13 Juli 2018 tentang Pemberitahuan 

Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Lukisan Kuda 

Terbang, No. Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas nama 

Penggugat. Pada bukti surat diberi tanda P-6; 

7. Surat Turut Tergugat Tertanggal 28 November 2018 tentang 

Pemberitahuan Penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran Merek 

Lukisan Kuda Terbang, No. Permohonan D002016051539 di Kelas 1 

atas nama Penggugat. Pada bukti surat diberi tanda P-7; 

8. Surat Komisi Banding Merek Tertanggal 2 Agustus 2019 tentang 

Pemberitahuan Putusan Majelis Komisi Banding Merek atas 

Permohonan Banding Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas nama Penggugat. Pada 

bukti surat diberi tanda P-8; 

9. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst dalam perkara gugatan 

penghapusan merek antara Monster Energy Company (sebagai 

penggugat) dan AndriasThamrun (sebagai tergugat) yang diunduh dari 

situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan tautan 

HTTDS://PUTUSAN3.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID,DIREKTORI/PUTUSAN/600158E808FBF31671E

F6E BC285A562E.HIR ). Pada bukti surat diberi tanda P-9; 

10. Petikan resmi sertifikat pendaftaran merek TRICO dan Lukisan, Daftar 

No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat. Pada bukti surat 

diberi tanda P-10; 

11. Laporan hasil survei pasar PT Berlian Delta i Plansearch tanggal 7 

Februari 2020 tentang Merek Dagang TRICO Yang Terdaftar atas 

Nama Tergugat, yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, Surabaya, 

Medan, Bandung, and Semarang dalam periode November 2019 

sampai dengan Januari 2020. Pada bukti surat diberi tanda P-11; 

12. Surat keterangan toko Panca Jaya, Jakarta Selatan, tanggal 29 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-12; 

13. Surat Keterangan toko PJM Motor, Jakarta tanggal 29 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-13; 

14. Surat keterangan toko Panorama Motor, Tangerang Selatan, tanggal 9 

Desember 2019. Pada bukti surat diberi tanda P-14; 

15. Surat keterangan toko Barokah Jaya II, Depok, tanggal 12 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-15; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 

 16. Surat keterangan toko Mutiara Motor, Jakarta, tanggal 10 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-16; 

17. Surat keterangan toko Cakra Motor, Jakarta, tanggal 11 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-17; 

18. Surat keterangan toko Jaya Abadi Motor, Bekasi, tanggal 27 November 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-18; 

19. Surat keterangan toko Emperium Motor, Bekasi, tanggal 29 November 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-19; 

20. Surat keterangan toko Bintang Asia, Surabaya, tanggal 19 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-20; 

21. Surat keterangan toko Empat Jaya Motor, Surabaya, tanggal 19 

Desember 2019. Pada bukti surat diberi tanda P-21; 

22. Surat keterangan toko Gunung Mas Motor, Surabaya, tanggal 19 

Desember 2019. Pada bukti surat diberi tanda P-22; 

23. Surat keterangan toko Kusuma Jaya, Surabaya, tanggal 18 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-23; 

24. Surat keterangan toko Sinar Bintang, Surabaya, tanggal 19 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-24; 

25. Surat keterangan toko Sun Rise Motor, Surabaya, tanggal 18 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-25; 

26. Surat keterangan toko Katamso Jaya Motor Medan, tanggal 8 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-26; 

27. Surat keterangan toko Andalas, Medan, tanggal 7 Januari 2020. P-27; 

28. Surat keterangan toko Duta Motor, Medan, tanggal 8 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-28; 

29. Surat keterangan toko Kersik Putih Motor, Medan tanggal 8 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-29; 

30. Surat keterangan toko Utama Motor, Medan, tanggal 9 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-30; 

31. Surat keterangan toko Cirebon, Medan, tanggal 7 Januari 2020. Pada 

bukti surat diberi tanda P-31; 

32. Surat keterangan toko Jaya Olie, Bandung, tanggal 4 Desember 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda P-32; 

33. Surat keterangan toko Sumber Oli, Bandung, tanggal 4 Desember 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda P-33; 
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 34. Surat keterangan toko Asia Motor, Bandung, tanggal 5 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-34; 

35. Surat keterangan toko Hendra Motor, Bandung, tanggal 4 Desember 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-35; 

36. Surat keterangan toko Merdeka Waringin, Bandung, tanggal 4 

Desember 2019. Pada bukti surat diberi tanda P-36; 

37. Surat keterangan toko Intimas Perkasa, Bandung, tanggal 5 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-37; 

38. Surat keterangan toko Setia Jaya, Semarang, tanggal 23 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-38; 

39. Surat keterangan toko Union Motor, Semarang, tanggal 21 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-39; 

40. Surat keterangan toko Sahabat Motor, Semarang, tanggal 21 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-40; 

41. Surat keterangan toko Berlian Motor, Semarang, tanggal 23 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-41; 

42. Surat keterangan toko Langgeng Jaya Motor, Semarang, tanggal 22 

Januari 2020. Pada bukti surat diberi tanda P-42; 

43. Surat keterangan toko Iwan's Motor, Semarang, tanggal 22 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-43; 

44. Laporan Pembaharuan hasil survei pasar PT Berlian Delta Plansearch 

tanggal 22 Juli 2022 tentang Merek Dagang TRICO Yang Terdaftar atas 

Nama Tergugat, yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, Surabaya, 

Medan, Bandung dan Semarang dalam periode Mei 2022 sampai Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-44; 

45. Surat keterangan toko Cakra Motor, Jakarta Selatan, tanggal 23 Mei 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-45; 

46. Surat keterangan toko Panca Jaya, Jakarta, tanggal 20 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-46; 

47. Surat keterangan toko Mutiara Motor, Jakarta, tanggal 20 Mei 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-47; 

48. Surat keterangan toko PJM Motor, Jakarta, tanggal 23 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-48; 

49. Surat keterangan toko Ranau Jaya Motor, Tangerang Selatan, tanggal 

24 Mei 2022. Pada bukti surat diberi tanda P-49; 

Disclaimer
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 50. Surat keterangan toko Emporium Motor, Bekasi, tanggal 2 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-50 

51. Surat keterangan toko Jaya Abadi Motor, Bekasi, tanggal 2 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-51; 

52. Surat keterangan toko Barokah Jaya II, Depok, tanggal 24 Mei 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-52; 

53. Surat keterangan toko Cirebon, Medan, tanggal 8 Juni 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-53; 

54. Surat keterangan toko Utama Motor, Medan, tanggal 9 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-54; 

55. Surat keterangan toko Andalas, Medan, tanggal 10 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-55; 

56. Surat keterangan toko Katamso Jaya Motor, Medan, tanggal 8 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-56; 

57. Surat keterangan toko Duta Motor, Medan, tanggal 8 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-57; 

58. Surat keterangan toko Kersik Putih Motor, Medan, tanggal 9 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-58; 

59. Surat keterangan toko Asia Motor, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-59; 

60. Surat keterangan toko Hendra Motor, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-60; 

61. Surat keterangan toko Jaya Olie, Bandung, tanggal 29 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-61; 

62. Surat keterangan toko Merdeka Waringin, Bandung, tanggal 28 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-62; 

63. Surat keterangan toko Subur Jaya, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-63; 

64. Surat keterangan toko Sumber Oli, Bandung, tanggal 29 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda Pada bukti surat diberi tanda P-64; 

65. Surat keterangan toko SMAD, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-65; 

66. Surat keterangan toko Morodadi, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-66; 

67. Surat keterangan toko Barokah, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-67; 

Disclaimer
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 68. Surat keterangan toko Danial Motor, Semarang, tanggal 10 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-68; 

69. Surat keterangan toko TB.2B Tembalang, Semarang, tanggal 10 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-69; 

70. Surat keterangan toko Lestari, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-70; 

71. Surat keterangan toko UD. Anugerah Kusuma, Surabaya, tanggal 31 

Juni 2022. Pada bukti surat diberi tanda P-71; 

72. Surat keterangan toko Mujur, Surabaya, tanggal 31 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-72; 

73. Surat keterangan toko Sadar Jaya, Surabaya, tanggal 3 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-73; 

74. Surat keterangan toko Gunung Mas Motor, Surabaya, tanggal 2 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-74; 

75. Surat keterangan toko Hani, Surabaya, tanggal 6 Juni 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-75; 

76. Surat keterangan toko Hidayah Teknik, Surabaya, tanggal 3 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-76; 

77. Akta Pendirian PT Berlian Delta Plansearch No. 12, tanggal 18 April 

1983. Pada bukti surat diberi tanda P-77; 

78. Akta No. 11, tanggal 18 Juni 2019 Perihal Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham PT Berlian Delta Plansearch. Pada bukti surat diberi 

tanda P-78; 

79. Akta No. 58 tanggal 30 Juni 2021 Perihal Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham PT Berlian Delta Plansearch. Pada bukti surat diberi 

tanda P-79; 

80. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2018 dalam 

perkara Gugatan Penghapusan Merek antara Nissan Jidosha Kabushiki 

Kaisha (sebagai penggugat) melawan PT Sekawan Niaga Mustika Alam 

(sebagai tergugat) yang diunduh dari situs Direktori Putusan Mahkamah 

Agung dengan tautan HTTDS://PUTUSAN3.MAHKAMAH AGUNG 

RI.KO.ID/DIREKTORI/DUTUSAN/6432DA9409010035A634D3D0C4FCL66D.ht

ml). Pada bukti surat diberi tanda P-80; 

81. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2015 jo. Putusan 

Disclaimer
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 Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015 

tanggal 27 Januari 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat 

peninjauan kembali No. 139 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 19 Oktober 

2017 dalam perkara Gugatan Penghapusan Merek antara H&M Hennes 

& Mauritz AB (sebagai penggugat) melawan Eddy Hartono (sebagai 

tergugat) yang dapat diunduh dari situs Direktori Putusan Mahkamah 

Agung dengan tautan HTTDS://Putusan3.MAHKAMAHAGUNG.GO.ICI 

DI REKTORI/DUTUSAN/56378BDDECE46606B67A479012FAFF3D.HTML (kasasi) &HTTD 

S:///PUTUSAN3.MAHKAMAHAGUNG.E0.IGDIREKTORI/PUTUSAN/26B

8BE7C36554CBF8B5296 e53aec535d.ntm (peninjauan kembali). Pada bukti 

surat diberi tanda P-81; 

82. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs mesin 

pencari Google (yang beralamat di www.Koogle.com), dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni: "TRICO", "PRODUK TRICO", 

"TRICO FA.TRICO", "PRODUK TRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", 

"PRODUK KUDATERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDA TERBANG", "PRODUK 

LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDATERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO 

KUDA TERBANG", "PRODUK TRICO KUDA TERBANG", "TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDA TERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-82; 

83. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-

commerce OLX (dengan tautan www.olx.co.id ) dengan menggunakan 

16 kata kunci yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", 

"PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA 

TER BANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", "PRODUK 

LOGO KUDA TERBANG", "LOGO KUDA TERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO 

KUDATERBANG", "PRODUKTRICO KUDATERBANG", "TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-83; 

84. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e -

commerce Tokopedia (dengan tautan www.tokoDedia.com) dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO 

Disclaimer
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 FA.TRICO", "PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDA TERBANG", 

"PRODUK KUDA TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", 

"PRODUK KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", 

"PRODUK LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDATERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO 

KUDATERBANG", "PRODUKTRICO KUDATERBANG”, "TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-84; 

85. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs Shopee 

(dengan tautan www.shoDee.co.id) dengan menggunakan 16 kata kunci 

yakni: "TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", 

"PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA 

TERBANG", "KUDA TERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", "PRODUK 

LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDATERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO 

KUDATERBANG", "PRODUKTRICO KUDATERBANG", "TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-85; 

86. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-

commerce Bukalapak (dengan tautan www.bukalapak.com). dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO 

FA.TRICO", "PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", 

"PRODUK KUDA TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", 

"PRODUK KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", 

"PRODUK LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDA TERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", 'TRICO 

KUDATERBANG", "PRODUKTRICO KUDATERBANG", 'TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-86; 

87. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-

commerce Lazada (dengan tautan www.lazada.co.id ), dengan 

menggunakan kata 16 kata kunci yakni: "TRICO", "PRODUKTRICO", 

"TRICO FA.TRICO", "PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", 

"PRODUK KUDA TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", 

"PRODUK KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", 
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 "PRODUK LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDA TERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", 'TRICO 

KUDA TERBANG", "PRODUKTRICO KUDATERBANG", 'TRICO 

KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-87; 

88. Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-

commerce blibli (dengan tautan HTTDS://WWW. BLIBLI.COM). dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni: "TRICO", "PRODUK TRICO", 

"TRICO FA.TRICO", "PRODUK TRICO FA.TRICO", "KUDA TERBANG", 

"PRODUK KUDA TERBANG", "KUDA TERBANG FA.TRICO", 

"PRODUK KUDA TERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDA TERBANG", 

"PRODUK LOGO KUDA TERBANG", "LOGO KUDA TERBANG 

FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDA TERBANG FA.TRICO", "TRICO 

KUDA TERBANG", "PRODUK TRICO KUDA TERBANG", 'TRICO 

KUDA TERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDA TERBANG 

FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-88; 

89. Tangkapan layar hasil penelusuran di akun resmi Tergugat pada situs e 

-commerce Tokopedia (dengan tautan HTTDS://WWW.TokoDedia.com 

/tricoDaint). Pada bukti surat diberi tanda P-89; 

90. Tangkapan layar hasil penelusuran di akun resmi Tergugat pada situs 

Facebook (dengan tautan HTTDS://www.facebook.com/TricoPa I NT. ID/). 

Pada bukti surat diberi tanda P-90; 

91. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/Merek/2009/PN 

NIAGA.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van 

Gewijsde) dalam perkara gugatan penghapusan merek antara HTC 

Corporation (selaku penggugat) melawan Vincent Siswanto (selaku 

tergugat). Pada bukti surat diberi tanda P-91; 

92. Laporan hasil survei atas 3 toko/ bengkel di Jakarta oleh PT Berlian 

Delta Plansearch tanggal 21 Maret 2023. Pada bukti surat diberi tanda 

P-92; 

93. Satu botol produk brake fluid dengan merek PRESTONE yang diperoleh 

dari TOKO Nunata Sarana Service pada tanggal 29 Maret 2023. Pada 

bukti surat diberi tanda P-93; 

94. Nota pembelian produk brake fluid dari toko Nunata Sarana Services 

pada tanggal 29 Maret 2023. Pada bukti surat diberi tanda P-94; 
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 95. Kutipan buku Yahya Harahap dengan judul HUKUM ACARA 

PERDATA, Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan 

Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, halaman 449. Pada 

bukti surat diberi tanda P-95; 

96. Kutipan buku Yahya Harahap dengan judul HUKUM ACARA PERDATA, 

Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 

yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, halaman 111. Pada bukti surat 

diberi tanda P-96; 

97. Sertifikat Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000788790 di kelas 4 atas nama Penggugat/ Tergugat Rekonvensi. 

Pada bukti surat diberi tanda P-97; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat 

tersebut telah diberi materai secukupnya, yang sebagian telah dicocokkan 

sesuai dengan aslinya dan Sebagian lagi  berupa fotocopy/hasil print out 

tanpa diperlihatkan aslinya; 

 Menimbang, bahwa  Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah 

mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah di sumpah menurut agama dan 

kepercayaanya menerangkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai 

berikut : 

Ronald D.Schwarze.   

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PT Berlian Delta Plansearch 

sudah lama.  

- Bahwa PT Berlian Delta Plansearch telah berdiri sejak tahun 1982 dan 

bergerak dalam kegiatan usaha antara lain, jasa konsultasi bisnis dan 

manajemen, penelitian pasar.  

- Bahwa Ruang lingkup penelitinan pasar yang dilakukan oleh PT 

Berlian Delta Plansearch cukup luas antara lain, peredaran atau 

distribusi barang, penelitian kualitas barang yang beredar, tingkat 

penerimaan pasar, persepsi dan tingkah laku konsumen atas produk 

dan merek, penggunaan dan distribusi suatu merek dan potensi 

pengembangan produk baru.  

- Bahwa Terkait dengan riset pasar mengenai penggunaan merek, 

tujuan dari survei beragam, mulai dari survei untuk mengecek 

bagaimana penggunaan suatu merek di pasar ataupun survei terkait 

pemalsuan atas suatu produk dengan merek tertantu.  
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 - Bahwa benar hasil penelitian pasar yang dilakukan oleh PT Berlian 

Delta Plansearch telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan 

pengadilan niaga terdahulu terkait perkara gugatan penghapusan 

merek. Saudara Ronald Aria Schwarze juga beberapa kali dihadirkan 

sebagai saksi di beberapa perkara di pengadilan niaga.  

- Bahwa benar PT Berlian Delta Plansearch telah melakukan survei 

pasar terkait dengan penggunaan Merek TRICO dan Lukisan atas 

nama Tergugat. Tujuan dari survei tersebut adalah untuk mengecek 

penggunaan merek TRICO dan Lukisan di pasaran untuk jenis produk 

di kelas 1. 

- Bahwa Survei dilakukan di lima kota besar, yaitu Jabodetabek, 

Semarang, Surabaya, Bandung dan Medan. Survei dilakukan dua kali, 

pertama di November 2019 dan survey kedua, yang merupakan 

survey pembaruan dilakukan di bulan Maret 2022. 

- Bahwa Survei pertama melibatkan 594 responden dan survey kedua 

melibatkan 555 responden.  

- Bahwa Respondennya adalah toko-toko yang menjual produk-produk 

di kelas 1. Metode yang dilakukan adalah purposive sampling, 

purposive maksudnya adalah jenis-jenis toko yang akan dikunjungi 

sudah ditentukan.  Dari barang-barang yang terdaftar di kelas 1, 

dikelompokkan ke 4 jenis toko yaitu toko cat dan bangungan, 

toko/bengkel mobil dan motor, toko kimia dan toko pertanian itu untuk 

mencakup semua barang yang terdaftar dalam merek TRICO dan 

Lukisan Kuda Terbang.  

- Bahwa Hasil surveinya dari 600 outlet atau 554 tepatnya yang 

dikunjungi dan dibagi menjadi 4 jenis toko,  hanya ditemukan TRICO di 

Toko bahan bangunan dan toko cat, spesifiknya yang ditemukan 

adalah jenis produk cat dan turunannya atau produk-produk terkait 

seperti dempul, thinner, cat, cat kayu hanya sebatas itu. Untuk 

penyerapan di pasar kurang lebih 80% dari toko bahan bangunan dan 

cat yang menawarkan/memperdagangkan TRICO dan lukisan kuda 

terbang. Sedangkan untuk jenis toko kimia, toko pertanian dan bengkel 

motor dan mobil itu kita tidak sama sekali temukan. 

- Bahwa Tidak ada sertifikasi untuk lembaga survey, bukannya tidak 

punya, tetapi memang tidak ada sertifikasi untuk perusahaan lembaga 

survey di Indonesia.  
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 - Bahwa PT Berlian Delta Plansearch berdiri sejak tahun 1982 dan jika 

data surveinya dipertanyakan tidak mungkin perusahaan ini bisa 

berjalan di bidang ini selama 40 tahun lebih, kemudian banyak klien 

PT Berlian Delta Plansearch yang merupakan BUMN seperti PT. 

Aneka Tambang, PT. Pertamina persero, PT Timah, PT Lintas Arta 

dan seperti yang diketahui untuk perusahaan pemerintah itu ada 

proses penunjukan vendor yang cukup rumit dan tidak pernah ada 

masalah sertifikasi dan selama ini diterima saja dan dipergunakan 

hasil surveinya.  

- Bahwa survei pasar oleh lembaga survei independen merupakan bukti 

yang valid untuk membuktikan bahwa suatu merek terdaftar tidak 

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan 

perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  

Menimbang, bahwa selain saksi, Penggugat juga telah menghadirkan 

Ahli yang telah memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah sebagai 

berikut : 

V. Henry Soelistyo. B. 

- Bahwa rasio legis atau landasan diaturnya mekanisme gugatan 

penghapusan merek adalah gugatan penghapusan merek merupakan 

instrumen koreksi terhadap 2 hal, pertama terhadap ketentuan 

mengenai pelaksanaan pendaftaran dan kepemilikan merek dan yang 

kedua koreksi terhadap kewajiban pemilik merek untuk menggunakan 

mereknya. Instrumen koreksi ini penting untuk mewujudkan praktek 

bisnis dan perdagangan yang sehat. 

- Bahwa suatu merek dianggap digunakan apabila fakta hukum 

menemukan merek tersebut berada di pasar, karena fungsi merek 

adalah untuk membedakan barang yang satu dengan lainnya yang 

sejenis di dunia perdagangan. Dalam hal ini kunci utamanya adalah 

diperdagangkan dan untuk memastikan merek tersebut digunakan 

maka perlu dilihat ketersediaan produk dengan merek tersebut di 

pasar yang sesuai dengan kelaziman, kewajaran dan kepatutan dalam 

perdagangan, yang apabila tidak maka dapat disimpulkan merek 

tersebut tidak digunakan. 

- Bahwa token use atau sampel atau produk contoh biasanya digunakan 

produsen untuk menguji pasar apakah produknya memiliki potensi 
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 atau permintaan konsumen, sehingga hal ini menurut hukum positif 

belum dapat diartikan sebagai penggunaan merek. Penggunaan 

adalah pemakaian secara patut dan wajar sebagaimana orang 

berdagang dan berusaha. 

- Bahwa gugatan penghapusan merek dapat diajukan untuk sebagian 

jenis barang/jasa, karena Indonesia menganut prinsip pendaftaran per 

jenis dimana hal ini berkaitan dengan kepentingan negara untuk 

mendapatkan PNBP. Meskipun Indonesia yang berpedoman pada 

NICE Agreement mengatur mengenai klasifikasi jenis barang per 

kelas, misal di kelas 30 terdiri dari 20 jenis barang, tetapi pelaku usaha 

hanya mendaftarkan sejumlah jenis barang yang akan digunakan 

dalam perdagangan karena jenis barang yang tidak digunakan dapat 

didaftarkan dan digunakan oleh pihak lain serta menjadi potensi 

pemasukan PNBP bagi negara. Sejalan dengan permohonan 

penghapusan yang dapat diajukan oleh pemilik merek untuk seluruh 

atau sebagian jenis barang, maka gugatan penghapusan untuk 

sebagian jenis barang juga dapat diajukan oleh pihak ketiga lain 

- Bahwa dalam mekanisme penghapusan terdapat 3 pihak yang dapat 

melakukannya, yaitu pemilik merek sendiri, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Menkumham) dan pihak ketiga yang berkepentingan. 

Pertama Menkumham dapat menghapus secara ex-officio sesuai 

dengan kewenangan apabila merek yang telah didaftarkan 

bertentangan dengan beberapa ketentuan setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Komisi Banding Merek, contohnya kesusilaan, 

seperti dalam kasus merek “KIDO” yang ternyata dalam bahasa 

Manggarai (NTT) berarti “making love”, padahal maksudnya adalah 

anak-anak. Adapun pihak pemilik merek yang berkeberatan dengan 

penghapusan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Tata Usaha Negara. Kedua pemilik merek berhak untuk mengajukan 

penghapusan sebagian atau seluruhnya. Ketiga penghapusan yang 

diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang hanya dapat 

dilakukan melalui pengadilan, tidak bisa diajukan ke kantor merek. 

Maka pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan salah 

atau tidaknya, digunakan atau tidaknya dan dihapuskan atau tidaknya. 

- Bahwa dalam ilustrasi, apabila terdapat merek X yang terkenal dan 

telah terdaftar untuk jenis barang alat musik dan tas dan ada pihak 
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 ketiga berkepentingan yang ingin menggunakan merek X untuk jenis 

barang tas dan dapat membuktikan merek X tidak digunakan oleh 

pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut untuk jenis barang tas, maka 

Ahli berpendapat merek X tersebut dapat digugat penghapusan untuk 

jenis barang tas bila didukung dengan adanya fakta tidak digunakan 

untuk jenis barang tas tersebut dan penghapusan tersebut hanya akan 

berpengaruh kepada jenis barang yang dimintakan penghapusannya 

saja, sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Merek yang 

memungkinkan penghapusan dilakukan terhadap sebagian jenis 

barang/jasa saja; 

- Bahwa gugatan penghapusan merek dapat dibuktikan dengan 

melakukan tes, penjajakan, evaluasi pasar, untuk memastikan produk 

dengan merek tersebut berada di pasar dan diperdagangkan atau 

bahkan dapat pula memeriksa pabriknya untuk memastikan adanya 

aktifitas produksi; 

- Bahwa untuk melakukan tes pasar mengenal 2 pendekatan, pertama 

diinstruksikan oleh Majelis Hakim, apabila terdapat keraguan terhadap 

fakta yang dibawa oleh Penggugat. Lazim pada prakteknya terdapat 

lembaga-lembaga survey yang dapat melakukan survey tersebut. 

Kedua hasil survey berdasarkan instruksi Penggugat juga lazim 

digunakan sebagai dasar bagi penggugat untuk mengajukan bukti 

tentang fakta penggunaan merek di pasar sebagai dalil. Mengutip 

suatu prinsip “siapa yang mendalilkan Dia lah yang harus 

membuktikan”. Mengenai hasilnya survey nya sah atau tidak kembali 

kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus. 

- Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan secara hukum ada 3, 

pertama pemilik merek yang terdaftar di negara lain dan karena 

kepentingan bisnis melakukan ekspansi bisnis dan mendaftarkan 

mereknya di Indonesia namun terhambat karena adanya pendaftaran 

merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain. Kedua pemilik merek 

terkenal, tidak harus membuktikan mereknya terdaftar namun harus 

membuktikan mereknya terkenal. Ketiga pemegang lisensi. Apabila 

pemilik merek ingin menghapuskan mereknya yang telah dilisensikan, 

maka hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari penerima 

lisensi untuk menjaga kepastian hukum dan fairness dalam hubungan 

kepemilikan dan penguasaan merek; 
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 - Bahwa terhadap produk yang tidak memiliki keterangan mengenai 

tanggal produksi, tanggal daluarsa, kode produksi, batch number, 

diproduksi berdasarkan lisensi siapa yang sejatinya lazim ada pada 

produk sejenis dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Ahli berpendapat produk yang tidak patuh 

terhadap ketentuan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen berarti bukan merupakan produk yang 

diproduksi untuk diperdagangkan karena bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan penggunaan tersebut 

tidak dapat mewakili penggunaan merek berdasarkan Undang-Undang 

Merek; 

- Bahwa dalam hal gugatan diajukan dengan dasar adanya pelanggaran 

merek, maka merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan 

dan mengonstruksikan dasar yang digunakan dalam gugatannya, 

karena upaya hukum tanpa adanya bukti dapat menjadi “teror” hokum; 

- Bahwa persamaan pada pokoknya diukur dari unsur dominan yang 

dapat mewakili adanya kesan persamaan antara 2 merek, dimana 

unsur dominan dapat dilihat dari sisi pengucapan, penampilan, 

susunan huruf atau gambar atau arti dari merek-merek tersebut; 

- Bahwa apabila terdapat merek yang ditolak oleh Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis dan Komisi Banding Merek dengan dasar adanya 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang 

telah diajukan atau terdaftar lebih dulu, maka Undang-Undang Merek 

telah mengantisipasi adanya sengketa semacam itu dengan 

memberikan instrumen koreksi berupa penghapusan dan pembatalan 

apabila pemohon ternyata adalah pemilik dari merek sebenarnya. 

Pada dasarnya keputusan untuk mendaftarkan merek yang dilakukan 

oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bukan merupakan 

keputusan absolut, khususnya untuk membuktikan ada atau tidaknya 

bad-faith dari pemilik dari merek yang telah terdaftar lebih dulu; 

- Bahwa Undang-Undang Merek membuka kesempatan seluas-luasnya 

untuk semua orang mengajukan permohonan pendaftaran mereknya 

di Indonesia dan keputusan pemberian pendaftaran merek yang 

dimohonkan akan dikembalikan kepada Direktorat Merek dan Indikasi 

Geografis apakah merek tersebut layak untuk dapat didaftarkan. 

Apabila tidak, Undang-Undang Merek telah memberikan instrumen 
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 koreksi akan hal tersebut. Filosofinya adalah memberikan 

perlindungan atau pendaftaran merek kepada pihak yang benar-benar 

berhak; 

- Bahwa Undang-Undang Merek di Indonesia mengakui nilai lebih yang 

harus diberikan kepada merek terkenal dimana merek terkenal tidak 

diperlakukan sama dengan merek biasa secara normatif, karena 

perlindungan merek terkenal bukan sekedar menjamin fungsi merek 

sebagai daya pembeda tetapi juga reputasi dari pemilik mereknya; 

- Bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan 

merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis bahkan yang tidak 

sejenis, berbeda dengan pemilik merek biasa yang hanya dapat 

mengajukan gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jenis barang dan/atau jasa 

sejenis. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I 

dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa: 

1. Sertifikat merek dagang Tjap KUDA TERBANG dan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar dengan No. 65045 atas nama WOEN KIE PHIAN, 

Saudara (kakak) dan Orang tua dari para Tergugat Konvensi/para 

Penggugat Rekonvensi selaku Pemilik dari Pabrik Tjat JOEN KIE 

Djakarta, yang telah terdaftar pada Daftar Umum Kantor milik Pemiagaan 

Kementerian Kehakiman Jakarta tertanggal tanggal 12 November 1958 

dengan tanggal Permohonan Merek Pemiagaan pada tanggal 07 Mei 

1958 untuk melindungi kelas barang yakni: Segala macam Cat. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-1; 

2. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG dengan sertifikat No. 78008 atas nama LIE JOEN THONG 

(Pabrik Tjat TRICO) terdaftar atas nama Orang tua Para Tergugat 

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan pada tanggal 

24 Oktober 1963. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-2A; 

3. sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG dengan Sertifikat No. 103639 atas nama LIE JOEN 

THONG terdaftar atas nama Orang tua Para Tergugat Konvensi/Para 

Penggugat Rekonvensi) (Pabrik Cat TRICO) yang merupakan 

pembaharuan atas sertifikat No. 78008 yang dimohonkan atau 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 

 diperpanjang kembali pada tanggal 3 Juni 1972. Pada bukti surat 

diberi tanda TK/PR-2B 

4. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG dengan Sertifikat No. 163907 atas nama LIE YUN TONG 

b.d.n Pabrik Cat TRICO terdaftar atas nama orang tua dari Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) yang merupakan 

pembaharuan atas sertifikat No. 103639 pada tanggal 8 April 1982. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-2C; 

5. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. 332937 tanggal 18 Oktober 1993 atas nama 

LIE YOEN TONG. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-2D; 

6. sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. 541638 tanggal 18 Oktober 2003 atas nama 

Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY) yang merupakan pembaharuan dari 

Sertifikat merek No. 332937. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-2E; 

7. Vsertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. IDM000383867 tanggal 18 Oktober 2013 atas 

nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE 

TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) yang merupakan pembaharuan 

dari sertifikat merek No. 541638. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-

2F; 

8. sertifikat Merek Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG 

Pendaftaran No. 78544 tanggal 6 Januari tahun 1964 atas nama LIE 

JOEN THONG (B.d.n Perusahaan Tjat TRICO) yang diterbitkan oleh 

Kantor Milik Perindustrian, Jakarta tertanggal tanggal 25 Mei 1964. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-3A; 

9. sertifikat Merek Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG 

Pendaftaran No. 186409 tanggal 23 Februari 1984 atas nama LIE 

JOEN THONG (B.d.n Perusahaan Tjat TRICO) yang merupakan 

pembaharuan dari sertifikat Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA 

TERBANG No. 78544 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten dan Hak 

Cipta, tertanggal 6 Oktober 1984 dengan memperoleh perlindungan 

merek dari tanggal 6 Oktober 1984 sampai dengan tanggal 6 Oktober 

tahun 1994. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-3B; 
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 10. sertifikat Merek Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA 

TERBANG No. 335282 tanggal 06 Oktober 1994 atas nama LIE JOEN 

THONG yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan 

Merek, Deparfcermen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 

tanggal 23 Mei 1995 yang merupakan pembaharuan dari sertifikat 

Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG terdaftar No. 

1864089 dengan masa perlindungan merek dari 06 Oktober 1994 

sampai 06 Oktober 2004. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-3C; 

11. sertifikat Merek Merek FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG 

terdaftar No. IDM000010444 / (R00-2003-08208-08216) tanggal 

penerimaan permohonan 06 Oktober 2004 atas nama LIE WIE TJUNG 

dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Kehakiman dan Hak 

Asasi Republik Indonesia tertanggal tanggal 12 Oktober 2004 yang 

merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek FLYING HORSE dan 

lukisan KUDA TERBANG No. 335282 dengan perlindungan merek dari 

tahun 2004 sampai tahun 2014. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-

3D; 

12. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek FLYING 

HORSE dan lukisan KUDA TERBANG terdaftar No. IDM000010444 

tanggal penerimaan permohonan 06 Oktober 2014 atas nama LIE WIE 

TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat 

Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal tanggal 23 

September 2014 yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek 

FLYING HORSE dan lukisan KUDA TERBANG No. No. 

IDM000010444 dengan perlindungan merek dari tahun 2014 sampai 

tahun 2024. Pada bukti surat diberi tanda TK-PR-3E; 

13. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. 85034, atas nama LIE JOEN THONG (Pabrik 

That TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Paten tertanggal 

29 Maret 1964 dengan memperoleh perlindungan merek dari tahun 

1966 sampai tahun 1976. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-4A; 

14. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. 107251 tanggal pendaftaran dalam daftar 

Umum 2 Agustus 1975 , atas nama LIE YUN (JOEN) TONG (THONG) 

Disclaimer
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 B.d.n Pabrik Cat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan 

Paten tertanggal 2 Agustus 1975 yang merupakan pembaharuan atau 

perpanjangan atas sertifikat merek Tjap KUDA TERBANG dengan 

Lukisan KUDA TERBANG terdaftar No. 85034. dengan memperoleh 

perlindungan merek dari tahun 1976 sampai tahun 1986. Pada bukti 

surat diberi tanda TK/PR-4B; 

15. Sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG terdaftar No. 186285 tanggal pendaftaran dalam daftar 

Umum 4 Oktober 1984 , atas nama LIE YUN (JOEN) TONG (THONG) 

B.d.n Pabrik Cat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat Paten dan 

Hak Cipta, Departemen Kehakiman tertanggal 4 Oktober 1984 dengan 

memperoleh perlindungan merek dari tanggal 04 Oktober 1984 sampai 

denagn tanggal 04 Oktober 1994. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-

4C; 

16. sertifikat Merek Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG No. 335284 tanggal 04 Oktober 1994 atas nama LIE YUN 

TONG (B.d.n Perusahaan Tjat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Kementerian 

 KehakimanRepublik Indonesia tertanggal 22 Mei 1995 yang 

merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG 

dengan Lukisan KUDA TERBANG terdaftar No. 86285 dengan 

perlindungan merek sejak tanggal 04 Oktober 1994 sampai tanggal 04 

Oktober 2004. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-4D; 

17. sertifikat Merek Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA 

TERBANG No. IDM000010443 (R00-2003-08209-08217) tanggal 04 

Oktober 2004 nama atas LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA 

ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia 

tertanggal 12 Juli 2004 yang merupakan pembaharuan dari sertifikat 

Merek Tjap KUDA TERBANG dengan Lukisan KUDA TERBANG 

terdaftar No. 335284 dengan perlindungan merek dari tahun 2004 

sampai dengan tahun 2014. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-4E; 

18. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Tjap KUDA 

TERBANG dengan Lukisan KUDA TERBANG terdaftar No. 

IDM000010443 / (R015324/2013) tanggal penerimaan permohonan 06 

Oktober 2014 atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat Merek, Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Republik Indonesia tertanggal 23 September 2014 yang merupakan 

pembaharuan dari sertifikat Merek Tjap KUDA TERBANG dengan 

Lukisan KUDA TERBANG No. IDM000010443 dengan perlindungan 

merek dari tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 

2024. (Perpanjangan ke lima kali). Pada bukti surat diberi tanda 

TK/PR-4F 

19. Sertifikat ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan No. 107094 tanggal 31 Mei 1972, atas nama LIE YUN 

TONG B.d.n Pabrik Cat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat 

Urusan Paten, Departemen Kehakiman tertanggal 17 Juli 1975 dengan 

memperoleh perlindungan merek dari tahun 1972 sampai tahun 1982. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-5A; 

20. Sertifikat ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan No. 163910 atas nama LIE YUN TONG (B.d.n Pabrik 

Cat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Paten tertanggal 17 

Juli 1975 dengan memperoleh perlindungan merek dari tahun 1972 

sampai dengan tahun 1982. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-5B; 

21. Sertifikat ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan No. 464420 tanggal 28 Oktober 1999, atas nama LIE 

WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 29 Februari 2001 dengan 

memperoleh perlindungan merek dari tanggal 28 Oktober 1999 sampai 

dengan tanggal 28 Oktober 2009. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-

5C; 

22. Sertifikat ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan No. 466436 tanggal 03 Juni 1999, atas nama LIE WIE 

TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 13 Februari 2001 dengan 

memperoleh perlindungan merek dari tanggal 03 September 1999 

sampai dengan tanggal 03 September 2009. Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-5D; 

Disclaimer
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 23. Sertifikat ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang 

terdaftar dengan No. No. IDM000190052 tanggal 15 Januari 2009, 

atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 1 

Oktober 2009, yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek 

ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar 

dengan No. 466436, dengan memperoleh perlindungan merek dari 

tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019. Pada bukti 

surat diberi tanda TK/PR-5E; 

24. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek ULTRATEX 

KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar dengan No. 

IDM000190052 tanggal 03 Juni 2019, atas nama LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik 

Indonesia tertanggal 1 Juni 2009, yang merupakan pembaharuan dari 

sertifikat Merek ULTRATEX KUDA TERBANG dan Lukisan Kuda 

Terbang terdaftar dengan No. 466436, dengan memperoleh 

perlindungan merek dari tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 

03 Juni 2029. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-5F; 

25. Sertifikat TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan 

No Sertifikat No. 372597 sejak 19 Juli 1995 atas nama atas LIE YUN 

TONG B.d.n Pabrik Cat TRICO) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Repubiik 

Indonesia tertanggal 29 Oktober 1996 dengan memperoleh 

perlindungan merek dari tanggal 19 Juli 1995 sampai dengan tanggal 19 

Juli 2005. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-6A; 

26. Sertifikat Merek TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar 

dengan No. IDM000023783/ (R00-2004-05594-05597 tanggal 19 Juli 

2005 atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Repubiik Indonesia tertanggal 

20 Desember 2004, yang merupakan pembaharuan dari sertifikat 

Merek TJAP KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan 

No.372597, dengan masa perlindungan merek sejak tanggal 19 Juli 
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 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015. Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-6B; 

27. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek TJAP KUDA 

TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000023783 

tanggal 19 Juli 2015 atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA 

ROCHILLY) yang diterbitkan oleh, Direktur Merek dan Indikasi 

Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Repubiik Indonesia tertanggal 22 Desember 

2016, yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek TJAP KUDA 

TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000023783, 

dengan memperoleh perlindungan merek dari tanggal 19 Juli 2015 

sampai dengan tanggal 19 Juli 2025. Pada bukti surat diberi tanda 

TK/PR-6C; 

28. Sertifikat Merek KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan 

No.458311 tanggal 2 Juni 1999 atas atas nama LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Departemen kehakiman dan Hak Asasi Republik 

Indonesia tertanggal 18 Desember 2000 dengan perlindungan merek 

dari tanggal 02 Juni 1999 sampai dengan tanggal 02 Juni 2009. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-7A; 

29. Sertifikat Merek KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan 

No.IDM000190055/ (R00-2008-004868) tanggal 2 Juni 2009 Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY) melindungi jenis barang keias 2 yakni : 

segala macam cat, cat dasar dll, yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2009 yang merupakan 

pembaharuan dari sertifikat Merek KUDA TERBANG dengan Lukisan 

terdaftar dengan No. 458311 dengan perlindungan merek dari tanggal 2 

Juni 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019. Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-7B; 

30. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek KUDA 

TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190055 

tanggal 02 Juni 2019 (HE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) 

yang diterbitkan oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 22 
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 Desember 2016, yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek 

KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan No. 

IDM000190055, dan memperoleh perlindungan merek dari sejak 

tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan 02 Juni 2029. Pada bukti surat 

diberi tanda TK/PR-7C; 

31. Sertifikat Merek FLYING HORSE (KUDA TERBANG) dan Lukisan 

terdaftar dengan Sertifikat No. 466437 tanggal 03 Juni 1999 Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY). yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual, Departemen kehakiman dan Hak Asasi 

Republik Indonesia tertanggal 13 Februari 2001 dengan masa 

perlindungan merek dari tanggal 03 Juni 1999 sampai dengan 3 Juni 

2009. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-8A; 

32. Sertifikat Merek FLYING HORSE (KUDA TERBANG) dan Lukisan 

terdaftar dengan No. IDM000190051/ (R00-2008-004868) tanggal 3 

Juni 2009 atas LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLYyang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 19 

Oktober 2009 yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek 

KUDA TERBANG dengan Lukisan terdaftar dengan No. 466437 

dengan perlindungan merek dari tanggal 3 Juni 2009 sampai dengan 

tanggal 3 Juni 2019. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-8B; 

33. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek FLYING 

HORSE (KUDA TERBANG) dan Lukisan terdaftar dengan No. 

IDM000190051 tanggal 03 Juni 2019 atas nama LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY) dll yang diterbitkan oleh, Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Republik Indonesia tertanggal 03 Juni 2019, yang merupakan 

pembaharuan dari sertifikat Merek FLYING HORSE (KUDA TERBANG) 

dan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190051 dengan memperoleh 

perlindungan merek dari tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan 03 Juni 

2029. 8C; 

34. Surat Petikan Resmi Sertifikat Merek TJAP KUDA TERBANG dan 

Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. 458447 tanggal 02 Juni 1999 

atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang 

diterbitkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Disclaimer
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 Intelektual, Departemen kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia 

tertanggal 05 Agustus 2002 dengan masa perlindungan merek dari 

tanggal 02 Juni 1999 sampai dengan 2 Juni 2009. Pada bukti surat 

diberi tanda TK/PR-9A; 

35. Sertifikat Merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan terdaftar dengan 

No.IDM000190054/ (R00-2008-004867) tanggal 2 Juni 2009 atas 

nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLYyang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2009, yang 

merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek "DAP KUDA TERBANG 

dengan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190054 dengan 

perlindungan merek dari tanggal 3 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 

Juni 2019. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-9B; 

36. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek TJAP KUDA 

TERBANG dan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190054 tanggal 

02 Juni 2019 atas nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA 

ROCHILLY yang diterbitkan oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 

tertanggal 02 Juni 2019, yang merupakan pembaharuan dari sertifikat 

Merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan TERBANG dan Lukisan 

terdaftar dengan No. IDM000190054 dengan memperoleh perlindungan 

merek dari tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2029. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-9C; 

37. Surat Petikan Resmi Sertifikat Merek KUDA TERBANG dan Lukisan 

Kuda Terbang terdaftar 458310 tanggal 2 Juni 1999 kelas 2 atas 

nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY diterbitkan oleh 

Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Kementerian kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 

05 Agustus 2002 dengan masa perlindungan merek dari tanggal 02 Juni 

1999 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009. Pada bukti surat diberi tanda 

TK/PR-10A; 

38. Sertifikat Merek KUDA TERBANG dan Lukisan terdaftar dengan No. 

IDM000190056/ (R00-2008-0Q4869) tanggal 2 Juni 2009 atas nama 

LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) yang diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2009, yang 

Disclaimer
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 merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek KUDA TERBANG 

dengan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190056 dengan 

perlindungan merek dari tanggal 3 Juni 2009 sampai dengan TANGGAL 

3 Juni 2019. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-10B; 

39. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek TJAP KUDA 

TERBANG dan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190056 tanggal 

02 Juni 2019 atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat 

Rekonvensi (LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) 

melindungi jenis barang kelas 2 yakni : segala macam cat, dll yang 

diterbitkan oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 03 Juni 2019, 

yang merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek TJAP KUDA 

TERBANG dan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000190056 dengan 

memperoleh perlindungan merek dari tanggal 02 Juni 2019 sampai 

dengan tanggal 02 Juni 2029. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-10C; 

40. Sertifikat Merek TRICO dan Lukisan KUDA TERBANG dan Lukisan 

terdaftar dengan No. IDM000262193 atas nama LIE WIE TJUNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik 

Indonesia tertanggal 2 Agustus 2010, dengan masa perlindungan 

merek dari 27 Juli 2005 sampai dengan 27 Juli 2015. TK/PR-11A; 

41. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek TRICO dan 

Lukisan KUDA TERBANG terdaftar dengan No. IDM000262193 atas 

nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan 

oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Repubik Indonesia tertanggal 26 Agustus 2016, yang 

merupakan pembaharuan dari sertifikat Merek TRICO dan Lukisan 

Kuda Terbang terdaftar dengan No. IDM000262193 dan TRICO dan 

Lukisan Kuda Terbang sampai saar ini masih memperoleh perlindungan 

merek dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-11B; 

42. Sertifikat Merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar 

No. Terdaftar No. IDM000199183 tanggal 10 September 2003 atas 

nama LIE WIE TILING dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan 

oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Republik Indonesia dan memperoleh perlindungan merek 
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 dari tanggal 10 September 2003 sampai dengan tanggal 10 September 

2013. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-12A; 

43. Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Kuda Terbang 

dan Lukisan Kuda Terbang terdaftar No. Terdaftar No. IDM000199183 

tanggal 10 September 2013 nama LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA 

ROCHILLY yang diterbitkan oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 

tertanggal 17 April 2013 dan memperoleh perlindungan merek dari 10 

September 2013 sampai dengan 10 September 2023. Pada bukti surat 

diberi tanda Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-12B; 

44. Sertifikat Merek TRICO dan Lukisan KUDA TERBANG dan Lukisan 

terdaftar dengan No. IDM000615523 atas nama Para Tergugat 

Konvensi/Para LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tertanggal 30 

April 2018 dengan masa perlindungan merek dari tanggal 6 Januari 

2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2027. Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-13; 

45. Sertifikat Merek ULTRATEX dan Lukisan KUDA TERBANG dan Lukisan 

terdaftar dengan No. IDM000205630 atas nama LIE WIE T3UNG dan 

LIE HENDRA ROCHILLYyang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik 

Indonesia tertanggal 1 Juni 2009 dengan masa perlindungan merek dari 

tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-14A; 

46. Surat perpanjangan Merek ULTRATEX dan Lukisan KUDA TERBANG 

dan Lukisan terdaftar dengan No. IDM000205630 atas nama LIE WIE 

TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 2021 dengan masa 

perlindungan merek dari tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 

tanggal 28 Oktober 2029. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-14B; 

47. Surat perjanjian Jual-Beli pengalihan hak atas merek terdaftar 

No.326884, 332937, 335281, 335282, 335283, 335284, 359714, 

366876, 372597, 326636 dan 374912 dari LIE YOEN TONG (Orang 

Tua) kepada LIE WIE TJUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY yang 

Disclaimer
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 tandatangani tertanggal 25 Maret 1999 dan dilegalisasi dengan No. 

4092/L/III/99 tanggal 25 Maret 1999 di kantor Notaris Teddy Anwar 

Notaris yang berdomisili atau berkedudukan di Jakarta. Pada bukti surat 

diberi tanda TK/PR-15A; 

48. Surat perjanjian Jual-Beli pengalihan hak atas merek terdaftar 

374912 dari LIE YOEN TONG (Orang Tua) dari Para Tergugat 

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat 

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE TJUNG dan LIE 

HENDRA ROCHILLY) yang tandatangi tertanggal 25 Maret 1999 yang 

dilegalisasi dengan No. 5.922/Wrk/1999 tanggal 21 April 1999 di kantor 

Notaris Kaswanda SH Notaris yang berdomisili atau berkedudukan di 

Tangerang. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-15B; 

49. Surat Permohonan Pemindahan Hak/Pengalihan hak yang ditujukan 

kepada Direktorat Merek tertanggal 26 Maret 1999 atas merek 

Terdaftar No.326884, 332937, 335281, 335282, 335283, 335284, 

359714, 366876, 372597, 326636 dan 374912 dari LIE YOEN TONG 

(bdn Cat TRICO) kepada atas nama Para Tergugat Konvensi/Para 

Penggugat Rekonvensi (LIE WIE "DUNG dan LIE HENDRA 

ROCHILLY.) Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-15C; 

50. Surat Pencatatan Pengalihan hak atas merek terdaftar No. 326884, 

332937, 335281, 335282, 335283, 335284, 359714, 366876, 372597, 

326636 dan 374912 dari LIE YOEN TONG (bdn Cat TRICO) kepada 

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE 

"DUNG dan LIE HENDRA ROCHILLY) yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen 

Kehakiman RI., tertanggal 30 September 1999 yang ditujukan kepada 

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (LIE WIE "DUNG 

dan LIE HENDRA ROCHILLY.) Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-

15D; 

51. print out dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

dgip.go.id berupa Permohonan pendaftaran merek LOGO + kuda 

terbang No. D002016051539 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi melindungi kelas barang 1 yang diajukan pada tanggal 26 

Oktober 2016 dengan status permohohan merek LOGO + kuda 

terbang atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut 
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 

 ditolak oieh KBM (komisi Banding Merek). Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-16; 

52. Berupa print out dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI) dgip.go.id berupa Permohonan pendaftaran merek LOGO + 

kuda terbang No. D002016051542 atas nama Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi melindungi kelas barang 1 yang 

diajukan pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan status permohohan 

merek LOGO + kuda terbang atas nama Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak oleh KBM (komisi 

Banding Merek. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-17; 

53. produk barang cairan tambahan untuk pelumas sepeda motor yang 

dipoduksi dan diperdagangkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para 

Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan merek dagang TRICO 

dan Lukisan Kuda Terbang. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-18; 

54. produk barang Oil Treatment (Diesel Oil Treatment) diperdagangkan 

oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan 

menggunakan merek dagang TRICO dan Lukisan Kuda Terbang. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-19; 

55. kemasan produk barang minyak rem yang dipoduksi dan 

diperdagangkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat 

Rekonvensi dengan menggunakan merek dagang TRICO dan Lukisan 

Kuda Terbang. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-20; 

56. Surat Faktur Penjualan No. 124/INV/7/2019 dengan surat jalan : 

146/SJ/7/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan F.a Trico badan 

usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas 

barang Trico front fork oil, Trico Bread Fluid, trico Diesel oil treatment 

dan trico Carb cleaner yang ditujukan kepada Under Control, Joglo 

Raya. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-21; 

57. Surat Faktur Penjualan No. 033/INV/2/2021 dengan surat jalan : 

035/SJ/2/2021 tertanggal 05 Februari 2021 yang diterbitkan F.a Trico 

badan usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 

atas sejumlah barang trico front fork oil, trico Bread Fluid, trico Diesel oil 

treatment yang ditujukan kepada Eldorado, bandengan. Pada bukti 

surat diberi tanda TK/PR-22; 

58. Surat Faktur Penjualan No. 76/INV/5/2022 dengan surat jalan : 

79/SJ/5/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang diterbitkan F.a Trico badan 
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 usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas 

sejumlah barang trico Bread Fluid, trico Carb cleaner yang ditujukan 

kepada Mega Jaya, Pluit. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-23; 

59. produk cat merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang milik Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (super aluminium 

paint) yang mendapatkan atau memperoleh kategori produk Top Brand 

pada tahun 2015 yang diproduksi oleh TRICO Paint Factory badan 

usaha milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-24; 

60. produk Cat merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang milik Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (super bronze emas) 

yang mendapatkan atau memperoleh kategori produk Top Brand pada 

tahun 2015 yang diproduksi oleh TRICO Paint Factory badan usaha 

milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Pada bukti 

surat diberi tanda TK/PR-25; 

61. produk Cat merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang milik Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (synthetic paint) yang 

mendapatkan atau memperoleh kategori produk Top Brand pada tahun 

2015 yang diproduksi oleh TRICO Paint Factory badan usaha milik Para 

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Pada bukti surat diberi 

tanda TK/PR-26; 

62. Majalah Marketing Inspiring The Leadership Edisi No. 

02/XXIII/FEBRUARI/2023 halaman 64 yang diterbitkan oleh PT. Info 

Cahaya Hero yang beralamat di Jakarta yang berisi tentang Top Brand 

tahun 2023 berbagai macam ketegori produk salah satunya bahan 

bangunan produk cat milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat 

Rekonvensi dengan menggunakan merek Kuda Terbang dan lukisan 

Kuda Terbang. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-27; 

63. Sertifikat Top Brand Award tahun 2015 terhadap merek Kuda Terbang 

kategori cat kayu dan besi yang diterbitkan oleh majalah Marketing dan 

Frontier Consulting Group perusahaan yang bergerak dibidang research 

and consulting. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-28; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat 

tersebut telah diberi materai secukupnya, yang sebagian telah dicocokkan 

sesuai dengan aslinya dan Sebagian lagi  berupa fotocopy/hasil print out 

tanpa diperlihatkan aslinya; 
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   Menimbang, bahwa  Para Tergugat untuk mendukung dalil 

jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah di sumpah 

menurut agama dan kepercayaanya menerangkan hal hal yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Haryanto Subekti : 

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan TRICO sejak tahun 1989 sampai 

tahun 2017 sebagai tenaga pemasaran (sales) atas produk cat dan 

produk sejenis lainnya 

- Bahwa Saksi menerangkan yang di produksi dan diperdagangkan di 

Perusahaan TRICO adalah cat tembok minyak dengan menggunakan 

merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang. 

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik perusahaan Fa. Trico  sebelumnya 

pemiliknya  adalah Lie Yoen Tong yang merupakan pemilik pertama 

dan sekarang  pemilik perusahaan Fa.Trico adalah Lie Wie Tjung dan 

Lie Ndo Hendra Rochilly (Para Tergugat)  

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Lie Yoen Tong dengan Lie Wie 

Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly adalah sebagai bapak dan anak 

dan Perusahaan Fa. TRICO merupakan perusahaan keluarga. 

- Bahwa Saksi menerangkan pemasaran produk barang Cat dan produk 

sejenis lainnya keseluruh Indonesia dan memiliki  banyak peminat 

terutama produk cat dengan kemasan kaleng kecil. 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui produk  yang ditunjukkan tapi 

mengetahui logo Kuda Terbang di produk tersebut. 

- Bahwa Saksi menerangkan semua produk Fa. TRICO menggunakan 

merek Kuda Terbang dan Lukisan Kuda Terbang  dan sudah ada sejak 

tahun 1960 an. 

- Bahwa Saksi mengetahui Fa.TRICO atas merek KUDA TERBANG 

mendapatkan penghargaaan sebagai merek Top Brand Award pada 

tahun 2015. 

- Bahwa Saksi menerangkan setelah pensiun atau tidak bekerja tidak 

pernah berkunjung ke pabrik Fa Trico. 

- Bahwa Saksi pernah melihat faktur penjualan yang ditunjukan akan 

tetapi tahu bentuk faktur Fa. Trico. 

2. Lie Tjauw Eng Alias Abdul Chodir : 
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 - Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan TRICO sejak tahun 1988 sampai 

tahun  2015 sebagai bagian umum dan pengeluaran barang produk 

cat dan sejenisnya. 

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik perusahaan Fa. TRICO adalah Lie 

Yoen Tong yang merupakan pemilik pertama dan sekarang pemilik 

pemilik perusahaan adalah Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra 

Rochilly. 

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Lie Yoen Tong dengan Lie Wie 

Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly adalah sebagai bapak dan anak 

dan Perusahaan TRICO merupakan perusahaan keluarga. 

- Bahwa saksi mengetahui merek KUDA TERBANG Dan Lukisan KUDA 

TERBANG untuk produk Cat dan sejenisnya sudah ada sejak lama 

dan sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1960 an. 

- Bahwa Saksi menerangkan pemasaran produk Fa. TRICO untuk  

barang  cat  dan sejenisnya keseluruh Indonesia menggunakan merek 

KUDA TERBANG Dan Lukisan KUDA TERBANG dan banyak 

peminatnya terutama produk cat kemasan kaleng kecil. 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui produk yang ditunjukkan tapi 

mengetahui merek Kuda Terbang dan logo Kuda Terbang  yang ada 

pada produk tersebut. 

- Bahwa Saksi mengetahui produk Cat KUDA TERBANG  mendapatkan 

Top Brand Award pada tahun 2015 

- Bahwa Saksi menerangkan setelah pensiun tidak pernah berkunjung 

ke pabrik Fa. Trico 

- Bahwa Saksi pernah melihat faktur penjualan. 

Menimbang, bahwa selain saksi, Tergugat juga telah menghadirkan Ahli 

yang telah memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah sebagai 

berikut: 

ADI SUPANTO, S.H., M.H. 

- Bahwa merek terkenal adalah merek yang memenuhi beberapa 

kriteria dan terhadap terkenal merek memang tidak dapat 

didefinisikan. 

- Bahwa untuk menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal 

dilakukan dengan berbagai mempertimbangkan: 
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 - Bahwa tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap 

Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek 

terkenal; 

- Bahwa volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang 

diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; 

- Bahwa pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam 

hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; 

- Bahwa jangkauan daerah penggunaan Merek, jangka waktu 

penggunaan Merek; 

- Bahwa intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang 

dipergunakan untuk promosi tersebut; 

- Bahwa hampir semua negara tidak berani mendefinisikan pengertian 

merek terkenal tetapi secara normatif termasuk ada dalam UU Merek.  

- Bahwa contoh salah satu  merek terkenal adalah Louis Vuitton atau 

yang sering disingkat sebagai LV dan didaftar  beberapa jenis barang 

dan yang diproduksi hanya beberapa jenis, maka dalam hal ini maka 

pihak lain tidak dapat melakukan penghapusan atas barang yang tidak 

diproduksi tersebut. 

- Bahwa merek terkenal ada yang berasal dari luar negeri atau ada juga 

merek terkenal dari Indonesia salah satunya bisa berdampak dengan 

baik tetapi bukan berarti bahwa merek terkenal itu harus dari negara 

lain bisa juga lokal di Indonesia. 

- Bahwa salah satu merek menjadi terkenal contohnya misalnya kopi 

kapal api kemudian rokok gudang garam. 

- Bahwa ahli menyebutkan sepengetahuan masyarakat Indonesia merek 

yang sudah diketahui masyarakat Indonesia sejak tahun 1959 maka 

dapat disebut sebagai merek terkenal. 

- Bahwa salah satu pattren yang merupakan alternatif kriteria sudah 

cukup dapat disebut  merek terkenal contohnya Louis Vuitton dan 

merek Bally Valentino. 

- Bahwa kriteria mengenai penghapusan paling tidak adalah  tidak pakai 

secara berturut-turut  dan tidak dipakai dan hal ini  harus dapat  

dibuktikan dengan survey 

- Bahwa atas merek terkenal justru bahwa biasanya tidak bisa dihapus 

untuk jenis barang. 
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 - Bahwa apabila ada permohonan merek yang ditolak oleh komisi 

banding merek   dan  pemohon yang mereknya ditolak dapat 

melakukan upaya hukum yaitu untuk mengajukan upaya hukum dalam 

pengadilan yaitu menggugat Komisi Banding Merek . 

- Bahwa suatu merek selama produknya masih ada 

permintaan/pemesanan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan nota-

nota pemesanan/pembelian maka dianggap merek tersebut masih 

digunakan; 

- Bahwa para tergugat sebagai pemilik merek Kuda Terbang terkenal di 

Indonesia mereknya tidak dapat dihapus oleh pihak manapun, kecuali 

oleh PARA TERGUGAT. 

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti, maupun 

Saksi dan/atau Ahli dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan 

untuk itu; 

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan 

secara tertulis masing-masing tertanggal 6 April 2023; 

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-

hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan; 

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu 

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; 

 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM KONVENSI 

DALAM EKSEPSI 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan 

Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas 

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat telah 

mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya: 

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING 

a. Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan Penghapusan hanya 

untuk sebagian jenis barang yaitu Cairan tambahan untuk pelumas, 

additive oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan 

pada penutup-penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 

 tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk bahan bakar motor 

sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 2 halaman 2.  

b. Bahwa yang mempunyai otoritas atau legal standing mengajukan 

permohonan penghapusan merek untuk seluruh dan sebagian jenis 

barang hanyalah pemilik merek  terdaftar berdasarkan Pasal 72 ayat 

(2) UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan 

bukan Penggugat. 

c. Bahwa bersandar pada Pasal 72 UU No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis Penggugat tidak memiliki legal standing 

untuk penghapusan sebagian jenis barang sebagaimana dalam 

perkara a quo oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing, 

maka sangatlah patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak 

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA 

d. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat pada 

halaman 2 pada Ringkasan yang mendalilkan : “Bahwa  Penggugat 

mengajukan permohonan pendaftaran atas merek-merek Kuda 

Terbang dengan No. Pendaftaran D002016051542 dan No. 

D002016051539 untuk melindungi jenis barang yang termasuk di kelas 

1 kepada Turut Tergugat, namun demikian Turut Tergugat menolak 

permohonan merek-merek tersebut dengan dasar adanya 

persamaan pada pokoknya dengan merek TRICO dan Lukisan 

Tergugat”.  

e. Bahwa Penggugat juga secara tegas juga mendalilkan pada butir 4 

halaman 4 : “Bahwa usaha Penggugat untuk mendaftarkan merek-

merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia sebagaimana  disampaikan 

diatas terhambat karena Turut Tergugat menolak permohonan 

merek Penggugat dengan mendasarkan pada keberadaan merek 

TRICO dan Lukisan milik Tergugat, kemudian selanjutnya Penggugat 

telah mengajukan banding atas penolakan Turut Tergugat pada Komisi 

Banding Merek, namun upaya banding yang diajukan oleh 

Penggugat tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek”. 

f. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam 

perkara a quo, seyogianya terhadap putusan penolakan 

permohonan banding merek oleh komisi banding, Penggugat 

mengajukan keberatan atas putusan komisi banding tersebut ke 
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 Pengadilan Niaga berupa gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 

1 butir 23 dan Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. Berkaitan dengan penolakan merek Lukisan 

Kuda Terbang dengan No. Pendaftaran D002016051542 dan No. 

D002016051539 atas nama Penggugat sebagaimana diatur pada 

Pasal 1 butir 23 dan Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis.  

g. Bahwa Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :  

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang 

berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

h. Bahwa sedangkan Pasal 30 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:  

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, 

Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan 

penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

keputusan penolakan tersebut.  

i. Bahwa dengan bersandar pada Pasal 1 butir 23 dan Pasal 30 ayat (3) UU 

No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut diatas, 

sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam 

tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

putusan atas penolakan permohonan banding, akan tetapi 

Penggugat tidak mengajukan gugatan atas putusan penolakan 

permohonan Banding terhadap komisi Banding Merek, dan justru 

Penggugat mengajukan  gugatan penghapusan  atas sebagian jenis 

barang pada merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang  terdaftar No. 

IDM000262193 milik Para Tergugat, dan hal ini membuktikan bahwa 

Penggugat telah melakukan upaya hukum yang Keliru dan sama sekali 

tidak berdasar. 

j. Bahwa Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Merek No. 20 tahun 2016 telah 

memberi ruang atau kesempatan terhadap Penggugat dengan 

melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan atas putusan 

penolakan permohonan banding atas merek Penggugat akan tetapi 
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 malah Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II ke 

Pengadilan Niaga.  

k. Bahwa gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya adalah berupa keberatan 

atas putusan penolakan permohonan banding dari komisi banding 

(KBM), tetapi gugatannya ditujukan kepada Para Tergugat yang 

mengakibatkan gugatan Penggugat adalah error in persona, maka 

oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah error in 

persona, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang error persona 

tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. 

3.GUGATAN PENGGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) 

l. Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir 4 halaman 4 : “Bahwa usaha 

Penggugat untuk mendaftarkan merek-merek Lukisan Kuda Terbang di 

Indonesia sebagaimana  disampaikan diatas terhambat karena Turut 

Tergugat menolak permohonan merek Penggugat dengan 

mendasarkan pada keberadaan merek TRICO dan Lukisan milik 

Tergugat, kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan banding 

atas penolakan Turut Tergugat pada Komisi Banding Merek, namun 

upaya banding yang diajukan oleh Penggugat tetap ditolak oleh 

Komisi Banding Merek”. 

m. Bahwa didalam butir 2, 5 dan 8 dalil gugatan Penggugat mengajukan 

permohonan untuk penghapusan untuk jenis barang antara lain :  

Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, caracara 

hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak rem, 

additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan kimia untuk 

bahan bakar motor. 

n. Bahwa  pasal  71  ayat (1) dan (2)  UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis Menyebutkan :  

(1). Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh Pemilik Merek 

yang bersangkutan kepada Menteri.  

(2)  Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik 

untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.  

o. Bahwa kedua dalil gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian, yang di 

satu sisi dalilnya tentang penolakan merek oleh Turut Tergugat dan 

penolakan Komisi Banding, disisi lain dalil Penggguat menyangkut 

masalah penghapusan. Kedua dalil tersebut tidak bersesuaian dan saling 
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 bertolak belakang sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi 

kabur dan tidak jelas (obscure libel) oleh karena gugatan Penggugat yang 

kabur (obscuur libel) sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

4. MASA DALUWARSA GUGATAN  

p. Bahwa didalam Pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  tidak disebutkan secara  tegas tentang 

batas waktu masa daluwarsa suatu gugatan, dalam Pasal 74  ayat (1) 

hanya disebutkan merek tidak digunakan 3 (tiga) tahun secara berturut-

turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa  sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir.  

q. Bahwa pasal 77 ayat  (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  menyebutkan : 

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran 

Merek.  

r. Bahwa dengan bersandar pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 

tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan 

hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, tetapi 

secara mutatis mutandis sepatutnya maka gugatan penghapusan 

haruslah tunduk dengan masa daluwarsa dalam Pasal 77 Undang-

Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,   

mengingat pendaftaran merek TRICO dan LUKISAN KUDA TERBANG 

terdaftar No. IDM000262193 nama Para Tergugat dalam perkara a quo 

telah terdaftar pada Daftar Umum Merek (DUM) sejak tahun 2005 dan 

bahkan merek Kuda Terbang dan lukisan kuda terbang telah didaftarkan 

dan pergunakan oleh Para Tergugat sejak tahun 1963 atau 2 (dua) tahun 

sebelum Undang-Undang Merek di Indonesia lahir, maka gugatan 

Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat sangatlah tidak 

beralasan sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah 

sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 

s. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka untuk itu 

sangatlah patut dan adil, Eksepsi Tergugat tentang Masa Daluwarsa 

Gugatan dapat diterima dan dikabulkan. 
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  Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat 

tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana tersebut 

dalam Repliknya; 

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati materi Eksepsi yang 

diajukan oleh Para Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, terhadap 

eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal 

Standing Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-

undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat 

memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan gugatan aquo, sehingga 

eksepsi tersebut tidak beralasan hokum oleh karenanya eksepsi tersebut 

harus ditolak ; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat error in 

persona, Majelis berpendapat Gugatan Penggugat diajukan kepada pihak 

yang tepat, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hokum oleh karenanya 

eksepsi tersebut harus ditolak ; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Kabur (Obscuur 

Libel), Majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas sebagai gugatan 

penghapusan merek TRICO dan Lukisan berdasarkan pasal 74 ayat (1) 

Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak ; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Masa Daluarsa Gugatan, Majelis 

berpendapat Gugatan Penggugat tidak daluarsa karena batas waktu 

pengajuan gugatan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya berlaku untuk 

gugatan pembatalan merek, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa 

pasal tersebut juga berlaku untuk gugatan penghapusan merek, sehingga 

eksepsi tersebut tidak beralasan hokum oleh karenanya eksepsi tersebut 

harus ditolak ; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;    

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan 

Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di 

atas; 
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 Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya 

mohon agar Majelis menyatakan Penggugat adalah pihak yang 

berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek 

TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas 

nama Tergugat, menyatakan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, 

Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk 

sebagian jenis barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan 

kimia untuk bahan bakar motor”, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir, menghapus Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, 

yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-

cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, 

additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan 

bakar motor” dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, 

memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan 

pendaftaran Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, 

yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-

cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak rem, 

additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan 

bakar motor” dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita 

Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku ; 

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para 

Tergugat telah mengajukan dalil Jawaban, yang pada pokoknya bahwa dalil-

dalil Penggugat pada butir 2, 5 dan 8 yang menyatakan merek KUDA 

TERBANG untuk jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, 

oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan 

kimia untuk bahan bakar motor tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut 

adalah tidak benar, karena sebenarnya Para Tergugat  masih menggunakan 

merek tersebut untuk jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive 

oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-

penutup pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk pelumas 
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 dan bahan kimia untuk bahan bakar motor  sesuai dengan pesanan dan 

Para Tergugat juga memberikan lisensi kepada pihak ketiga yang hendak 

memproduksi. 

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut 

Tergugat mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa Bahwa 

sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar 

merek TRICO + LUK KUDA TERBANG daftar nomor IDM000262193 terdaftar 

tanggal 2 Agustus 2010, dengan filing date 27 Juli 2005, atas nama 1. Lie Wie 

Tjung 2. Lie Ndo Hendra Rochilly (Tergugat I dan Tergugat II) dengan alamat Jl. 

Pluit Sakti II No. 39 Rt. 007/Rw. 007, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jenis 

barang kelas 1 untukjenis barang Cairan kimia untuk mengencerkan cat, cairan 

kimia pemurai minyak, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, sodium cyclamate, soda abu, bleng, zat-zat kimia untuk industri, 

cairan- cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, hasil-

hasil kimia untuk industri, ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, 

kehutanan, damar-damar buatan dan sintetis, rabuk (pupuk) alam dan rabuk 

buatan untuk tanah, minyak rem, pupuk: dari kotoran burung, pupuk 

pertanian, zat kimia untuk pertanian, hortikuitura kehutanan (kecuali 

pembasmi jamur, pembasmi rumput liar, pembasmi serangga dan pembasmi 

parasit), additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk 

bahan bakar motor. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

disebutkan Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

maka Negara melindungi merek- merek yang telah terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek. 
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 Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya merek TRICO + LUK 

KUDA TERBANG milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka sepatutnya 

Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

Menimbang, bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah 

memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah 

dilakukan pemeriksaan subtantif oleh pejabat yang karena keahliannya 

diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata 

cara pendaftaran merek pada sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban 

Para Tergugat  Majelis menilai yang menjadi pokok persengketaan antara 

Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai berikut ; 

1. Apakah benar Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang 

berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek ? ; 

2. Apakah benar Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian 

jenis barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan 

kimia untuk bahan bakar motor”, sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir, sehingga harus dihapus dari Daftar Umum Merek 

dengan segala akibat hukumnya ? 

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, 

maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk 

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-

97, dan 1 (satu) orang saksi RONALD D SCHWARZE serta 1 (satu) orang 

ahli HENRY SOELISTYO B, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti 

surat TK/PR-1 sampai dengan TK/PR – 28 dan 2 (dua) orang saksi, masing-

masing saksi HARYANTO SUBEKTI dan LIE TJAW ENG Alias ABDUL 

CHODIR, serta seorang ahli ADI SUPANTO, S.H.,M.H. ;  
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 Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan apakah  Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak 

ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan 

terhadap Merek sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek 

yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal 74 ayat (1) 

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang 

berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan 

alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir. 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengajukan 

permohonan pendaftaran merek-merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia 

melalui Turut Tergugat dengan detail sebagai berikut:  

 

 
Merek : Lukisan Kuda Terbang 

Nomor Permohonan. : D002016051542 
Tanggal Permohonan : 26 Oktober 2016 
Kelas : 1 
Jenis Barang dan/atau 
Jasa 

: (Transmission fluids; hydraulic fluids: 
antifreeze/coolants; brake fluids; power 
steering fluids), Cairan transmisi; cairan hidrolis; 
anti beku/cairan pendingin; cairan rem; cairan, 
untuk kemudi dengan daya Iistrik 

 
 

 
Merek : Lukisan Kuda Terbang 

Nomor Permohonan. : D002016051539 
Tanggal Permohonan : 26 Oktober 2016 
Kelas : 1 
Jenis Barang  : Cairan transmisi; cairan hidrolis; anti 

beku/cairan pendingin; cairan rem; cairan, 
untuk kemudi dengan daya Iistrik 
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 Menimbang, bahwa usaha Penggugat untuk mendaftarkan merek-

merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia sebagaimana disampaikan di atas 

terhambat karena Turut Tergugat menolak permohonan merek Penggugat 

dengan mendasarkan pada keberadaan Merek TRICO dan Lukisan Tergugat. 

Penggugat telah mengajukan banding atas penolakan Turut Tergugat 

tersebut ke Komisi Banding Merek, namun upaya banding yang diajukan oleh 

Penggugat tetap ditolak oleh Komisi Banding Merek, oleh karenanya 

selanjutnya Penggugat berupaya dengan mengajukan gugatan penghapusan 

merek ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; 

Menimbang, bahwa atas dalail Penggugat tersebut Majelis akan 

mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat, diantaranya  

berupa ; 

- Formulir permohonan pendaftaran merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat, Tanggal 

Penerimaan Permohonan 26 Oktober 2016 diberi tanda P-1; 

- Surat Turut Tergugat Tertanggal 13 Juli 2018 tentang Pemberitahuan 

Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran MEREK LUKISAN KUDA TERBANG, 

No Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat diberi 

tanda P-2; 

- Surat Turut Tergugat Tertanggal 28 November 2018 tentang 

Pemberitahuan Penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran Merek 

Lukisan Kuda Terbang, No. Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas 

nama Penggugat diberi tanda P-3; 

- Surat Komisi Banding Merek Tertanggal 14 Agustus 2019 tentang 

Pemberitahuan Putusan Majelis Komisi Banding Merek Yang Menolak 

Permohonan Banding Penggugat atas Penolakan Turut Tergugat 

terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051542 di Kelas 1 atas nama Penggugat diberi 

tanda P-4; 

- Formulir permohonan pendaftaran merek Lukisan Kuda Terbang, No. 

Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas nama Penggugat diberi 

tanda P-5; 

- Surat Turut Tergugat Tertanggal 13 Juli 2018 tentang Pemberitahuan 

Usulan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Lukisan Kuda 

Terbang, No. Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas nama 

Penggugat diberi tanda P-6; 
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 - Surat Turut Tergugat Tertanggal 28 November 2018 tentang 

Pemberitahuan Penolakan Tetap atas Permohonan Pendaftaran Merek 

Lukisan Kuda Terbang, No. Permohonan D002016051539 di Kelas 1 atas 

nama Penggugat diberi tanda P-7; 

- Surat Komisi Banding Merek Tertanggal 2 Agustus 2019 tentang 

Pemberitahuan Putusan Majelis Komisi Banding Merek atas Permohonan 

Banding Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang, No. Permohonan 

D002016051539 di Kelas 1 atas nama Penggugat diberi tanda P-8; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai 

dengan P-8 tersebut Majelis menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai 

pihak ke-3 (ketiga) yang berkepentingan mengajukan gugatan penghapusan 

merek, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat 

dikabulkan; 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan Apakah benar Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, 

Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk 

sebagian jenis barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan 

kimia untuk bahan bakar motor”, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir, sehingga harus dihapus dari Daftar Umum Merek dengan segala 

akibat hukumnya ? 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 

Penggugat telah menginstruksikan suatu lembaga survei independen yang 

telah berkompeten untuk melakukan kegiatan survei pasar terkait dengan 

penggunaan merek di pasaran, untuk mengadakan survei pasar di 5 (lima) 

kota besar di Indonesia yaitu Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, and 

Semarang, guna menemukan ada tidaknya penggunaan Merek TRICO dan 

Lukisan Tergugat di pasaran : 

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut Majelis akan 

mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat, diantaranya ; 

- Laporan hasil survei pasar PT Berlian Delta i Plansearch tanggal 7 

Februari 2020 tentang Merek Dagang TRICO Yang Terdaftar atas Nama 

Tergugat, yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan, 
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 Bandung, and Semarang dalam periode November 2019 sampai dengan 

Januari 2020 diberi tanda P-11; 

- Surat keterangan toko Panca Jaya, Jakarta Selatan, tanggal 29 Januari 

2020 diberi tanda P-12; 

- Surat Keterangan toko PJM Motor, Jakarta tanggal 29 Januari 2020 diberi 

tanda P-13; 

- Surat keterangan toko Panorama Motor, Tangerang Selatan, tanggal 9 

Desember 2019 diberi tanda P-14; 

- Surat keterangan toko Barokah Jaya II, Depok, tanggal 12 Desember 

2019 diberi tanda P-15; 

- Surat keterangan toko Mutiara Motor, Jakarta, tanggal 10 Desember 2019 

diberi tanda P-16; 

- Surat keterangan toko Cakra Motor, Jakarta, tanggal 11 Desember 2019 

diberi tanda P-17; 

- Surat keterangan toko Jaya Abadi Motor, Bekasi, tanggal 27 November 

2019 diberi tanda P-18; 

- Surat keterangan toko Emperium Motor, Bekasi, tanggal 29 November 

2019 diberi tanda P-19; 

- Surat keterangan toko Bintang Asia, Surabaya, tanggal 19 Desember 

2019 diberi tanda P-20; 

- Surat keterangan toko Empat Jaya Motor, Surabaya, tanggal 19 

Desember 2019 diberi tanda P-21; 

- Surat keterangan toko Gunung Mas Motor, Surabaya, tanggal 19 

Desember 2019 diberi tanda P-22; 

- Surat keterangan toko Kusuma Jaya, Surabaya, tanggal 18 Desember 

2019 diberi tanda P-23; 

- Surat keterangan toko Sinar Bintang, Surabaya, tanggal 19 Desember 

2019 diberi tanda P-24; 

- Surat keterangan toko Sun Rise Motor, Surabaya, tanggal 18 Desember 

2019 diberi tanda P-25; 

- Surat keterangan toko Katamso Jaya Motor Medan, tanggal 8 Januari 

2020 diberi tanda P-26; 

- Surat keterangan toko Andalas, Medan, tanggal 7 Januari 2020. P-27; 

- Surat keterangan toko Duta Motor, Medan, tanggal 8 Januari 2020. Pada 

bukti surat diberi tanda P-28; 
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 - Surat keterangan toko Kersik Putih Motor, Medan tanggal 8 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-29; 

- Surat keterangan toko Utama Motor, Medan, tanggal 9 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-30; 

- Surat keterangan toko Cirebon, Medan, tanggal 7 Januari 2020. Pada 

bukti surat diberi tanda P-31; 

- Surat keterangan toko Jaya Olie, Bandung, tanggal 4 Desember 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda P-32; 

- Surat keterangan toko Sumber Oli, Bandung, tanggal 4 Desember 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda P-33; 

- Surat keterangan toko Asia Motor, Bandung, tanggal 5 Desember 2019. 

Pada bukti surat diberi tanda P-34; 

- Surat keterangan toko Hendra Motor, Bandung, tanggal 4 Desember 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-35; 

- Surat keterangan toko Merdeka Waringin, Bandung, tanggal 4 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-36; 

- Surat keterangan toko Intimas Perkasa, Bandung, tanggal 5 Desember 

2019. Pada bukti surat diberi tanda P-37; 

- Surat keterangan toko Setia Jaya, Semarang, tanggal 23 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-38; 

- Surat keterangan toko Union Motor, Semarang, tanggal 21 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-39; 

- Surat keterangan toko Sahabat Motor, Semarang, tanggal 21 Januari 

2020. Pada bukti surat diberi tanda P-40; 

- Surat keterangan toko Berlian Motor, Semarang, tanggal 23 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-41; 

- Surat keterangan toko Langgeng Jaya Motor, Semarang, tanggal 22 

Januari 2020. Pada bukti surat diberi tanda P-42; 

- Surat keterangan toko Iwan's Motor, Semarang, tanggal 22 Januari 2020. 

Pada bukti surat diberi tanda P-43; 

- Laporan Pembaharuan hasil survei pasar PT Berlian Delta Plansearch 

tanggal 22 Juli 2022 tentang Merek Dagang TRICO Yang Terdaftar atas 

Nama Tergugat, yang dilakukan di wilayah Jabodetabek, Surabaya, 

Medan, Bandung dan Semarang dalam periode Mei 2022 sampai Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-44; 
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 - Surat keterangan toko Cakra Motor, Jakarta Selatan, tanggal 23 Mei 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-45; 

- Surat keterangan toko Panca Jaya, Jakarta, tanggal 20 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-46; 

- Surat keterangan toko Mutiara Motor, Jakarta, tanggal 20 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-47; 

- Surat keterangan toko PJM Motor, Jakarta, tanggal 23 Mei 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-48; 

- Surat keterangan toko Ranau Jaya Motor, Tangerang Selatan, tanggal 24 

Mei 2022. Pada bukti surat diberi tanda P-49; 

- Surat keterangan toko Emporium Motor, Bekasi, tanggal 2 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-50 

- Surat keterangan toko Jaya Abadi Motor, Bekasi, tanggal 2 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-51; 

- Surat keterangan toko Barokah Jaya II, Depok, tanggal 24 Mei 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-52; 

- Surat keterangan toko Cirebon, Medan, tanggal 8 Juni 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-53; 

- Surat keterangan toko Utama Motor, Medan, tanggal 9 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-54; 

- Surat keterangan toko Andalas, Medan, tanggal 10 Juni 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-55; 

- Surat keterangan toko Katamso Jaya Motor, Medan, tanggal 8 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-56; 

- Surat keterangan toko Duta Motor, Medan, tanggal 8 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-57; 

- Surat keterangan toko Kersik Putih Motor, Medan, tanggal 9 Juni 2022.  

Pada bukti surat diberi tanda P-58; 

- Surat keterangan toko Asia Motor, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-59; 

- Surat keterangan toko Hendra Motor, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-60; 

- Surat keterangan toko Jaya Olie, Bandung, tanggal 29 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-61; 

- Surat keterangan toko Merdeka Waringin, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-62; 
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 - Surat keterangan toko Subur Jaya, Bandung, tanggal 28 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-63; 

- Surat keterangan toko Sumber Oli, Bandung, tanggal 29 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda Pada bukti surat diberi tanda P-64; 

- Surat keterangan toko SMAD, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-65; 

- Surat keterangan toko Morodadi, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-66; 

- Surat keterangan toko Barokah, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-67; 

- Surat keterangan toko Danial Motor, Semarang, tanggal 10 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-68; 

- Surat keterangan toko TB.2B Tembalang, Semarang, tanggal 10 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-69; 

- Surat keterangan toko Lestari, Semarang, tanggal 11 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-70; 

- Surat keterangan toko UD. Anugerah Kusuma, Surabaya, tanggal 31 Juni 

2022. Pada bukti surat diberi tanda P-71; 

- Surat keterangan toko Mujur, Surabaya, tanggal 31 Mei 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-72; 

- Surat keterangan toko Sadar Jaya, Surabaya, tanggal 3 Juni 2022. Pada 

bukti surat diberi tanda P-73; 

- Surat keterangan toko Gunung Mas Motor, Surabaya, tanggal 2 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-74; 

- Surat keterangan toko Hani, Surabaya, tanggal 6 Juni 2022. Pada bukti 

surat diberi tanda P-75; 

- Surat keterangan toko Hidayah Teknik, Surabaya, tanggal 3 Juni 2022. 

Pada bukti surat diberi tanda P-76; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs mesin 

pencari Google (yang beralamat di www.Koogle.com), dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni: "TRICO", "PRODUK TRICO", "TRICO 

FA.TRICO", "PRODUK TRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK 

KUDATERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDA TERBANG", "PRODUK 

LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDATERBANG FA.TRICO","PRODUK 

LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO KUDA TERBANG", 
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 "PRODUK TRICO KUDA TERBANG", "TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDA TERBANG FA.TRICO". Pada bukti 

surat diberi tanda P-82; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-commerce 

OLX (dengan tautan www.olx.co.id ) dengan menggunakan 16 kata kunci 

yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", "PRODUKTRICO 

FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA TER BANG", 

"KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK KUDATERBANG FA.TRICO", 

"LOGO KUDATERBANG", "PRODUK LOGO KUDA TERBANG", "LOGO 

KUDA TERBANG FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "TRICO KUDATERBANG", "PRODUKTRICO 

KUDATERBANG", "TRICO KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

TRICO KUDATERBANG FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-83; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e -

commerce Tokopedia (dengan tautan www.tokoDedia.com) dengan 

menggunakan 16 kata kunci yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO 

FA.TRICO", "PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDA TERBANG", "PRODUK 

KUDA TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", "PRODUK 

LOGO KUDATERBANG", "LOGO KUDATERBANG FA.TRICO","PRODUK 

LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", "TRICO KUDATERBANG", 

"PRODUKTRICO KUDATERBANG”, "TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG FA.TRICO". Pada bukti 

surat diberi tanda P-84; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs Shopee 

(dengan tautan www.shoDee.co.id) dengan menggunakan 16 kata kunci 

yakni: "TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", "PRODUKTRICO 

FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA TERBANG", "KUDA 

TERBANG FA.TRICO", "PRODUK KUDATERBANG FA.TRICO", "LOGO 

KUDATERBANG", "PRODUK LOGO KUDATERBANG", "LOGO 

KUDATERBANG FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "TRICO KUDATERBANG", "PRODUKTRICO 

KUDATERBANG", "TRICO KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK 

TRICO KUDATERBANG FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-85; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-commerce 

Bukalapak (dengan tautan www.bukalaoak.com). dengan menggunakan 
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 16 kata kunci yakni:"TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", 

"PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA 

TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK KUDATERBANG 

FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", "PRODUK LOGO 

KUDATERBANG", "LOGO KUDA TERBANG FA.TRICO","PRODUK 

LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", 'TRICO KUDATERBANG", 

"PRODUKTRICO KUDATERBANG", 'TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG FA.TRICO". Pada bukti 

surat diberi tanda P-86; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-commerce 

Lazada (dengan tautan www.lazada.co.id ), dengan menggunakan kata 16 

kata kunci yakni: "TRICO", "PRODUKTRICO", "TRICO FA.TRICO", 

"PRODUKTRICO FA.TRICO", "KUDATERBANG", "PRODUK KUDA 

TERBANG", "KUDATERBANG FA.TRICO", "PRODUK KUDATERBANG 

FA.TRICO", "LOGO KUDATERBANG", "PRODUK LOGO 

KUDATERBANG", "LOGO KUDA TERBANG FA.TRICO","PRODUK 

LOGO KUDATERBANG FA.TRICO", 'TRICO KUDA TERBANG", 

"PRODUKTRICO KUDATERBANG", 'TRICO KUDATERBANG 

FA.TRICO", "PRODUK TRICO KUDATERBANG FA.TRICO". Pada bukti 

surat diberi tanda P-87; 

- Tangkapan Layar (Screenshots) hasil penelusuran pada situs e-commerce 

blibli (dengan tautan HTTDS://WWW. BLIBLI.COM). dengan menggunakan 16 kata 

kunci yakni: "TRICO", "PRODUK TRICO", "TRICO FA.TRICO", "PRODUK 

TRICO FA.TRICO", "KUDA TERBANG", "PRODUK KUDA TERBANG", 

"KUDA TERBANG FA.TRICO", "PRODUK KUDA TERBANG FA.TRICO", 

"LOGO KUDA TERBANG", "PRODUK LOGO KUDA TERBANG", "LOGO 

KUDA TERBANG FA.TRICO","PRODUK LOGO KUDA TERBANG 

FA.TRICO", "TRICO KUDA TERBANG", "PRODUK TRICO KUDA 

TERBANG", 'TRICO KUDA TERBANG FA.TRICO", "PRODUK TRICO 

KUDA TERBANG FA.TRICO". Pada bukti surat diberi tanda P-88; 

- Tangkapan layar hasil penelusuran di akun resmi Tergugat pada situs e -

commerce Tokopedia (dengan tautan 

HTTDS://www.tokoDedia.com/tricoDaint). Pada bukti surat diberi tanda P-89; 

- Tangkapan layar hasil penelusuran di akun resmi Tergugat pada situs 

Facebook (dengan tautan HTTDS://www.facebook.com/TricoPa I NT. ID/). Pada 

bukti surat diberi tanda P-90; 
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 Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan dalil 

bantahan, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan merek KUDA 

TERBANG untuk jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, 

oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan 

kimia untuk bahan bakar motor tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut 

adalah tidak benar, karena sebenarnya Para Tergugat  masih menggunakan 

Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 

1 untuk jenis barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil 

treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup 

pintu, minyak rem, additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan 

kimia untuk bahan bakar motor  sesuai dengan pesanan dan Para Tergugat 

juga memberikan lisensi kepada pihak ketiga yang hendak memproduksi. 

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan para Tergugat tersebut, 

Majelis akan mempertimbangkan bukti surat para Tergugat diantaranya ; 

- Produk barang cairan tambahan untuk pelumas sepeda motor yang 

dipoduksi dan diperdagangkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para 

Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan merek dagang TRICO dan 

Lukisan Kuda Terbang. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-18; 

- Produk barang Oil Treatment (Diesel Oil Treatment) diperdagangkan oleh 

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan 

menggunakan merek dagang TRICO dan Lukisan Kuda Terbang. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-19; 

- Kemasan produk barang minyak rem yang dipoduksi dan diperdagangkan 

oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan 

menggunakan merek dagang TRICO dan Lukisan Kuda Terbang. Pada 

bukti surat diberi tanda TK/PR-20; 

- Surat Faktur Penjualan No. 124/INV/7/2019 dengan surat jalan : 

146/SJ/7/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan F.a Trico badan 

usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas 

barang Trico front fork oil, Trico Bread Fluid, trico Diesel oil treatment dan 

trico Carb cleaner yang ditujukan kepada Under Control, Joglo Raya. 

Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-21; 

- Surat Faktur Penjualan No. 033/INV/2/2021 dengan surat jalan : 

035/SJ/2/2021 tertanggal 05 Februari 2021 yang diterbitkan F.a Trico 

badan usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 
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 atas sejumlah barang trico front fork oil, trico Bread Fluid, trico Diesel oil 

treatment yang ditujukan kepada Eldorado, bandengan. Pada bukti surat 

diberi tanda TK/PR-22; 

- Surat Faktur Penjualan No. 76/INV/5/2022 dengan surat jalan : 

79/SJ/5/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang diterbitkan F.a Trico badan 

usaha milik para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas 

sejumlah barang trico Bread Fluid, trico Carb cleaner yang ditujukan 

kepada Mega Jaya, Pluit. Pada bukti surat diberi tanda TK/PR-23; 

Menimbang, bahwa atas dalil para pihak yang didukung dengan alat 

buktinya masing-masing tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur mengenai kriteria atau 

parameter yang dapat dipakai untuk menilai suatu merek tidak digunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa 

sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir ; 

Menimbang, bahwa menurut ahli Penggugat HENRY SOELISTYO B 

gugatan penghapusan merek dapat dibuktikan dengan melakukan tes, 

penjajakan, evaluasi pasar, untuk memastikan produk dengan merek tersebut 

berada di pasar dan diperdagangkan atau bahkan dapat pula memeriksa 

pabriknya untuk memastikan adanya aktifitas produksi; 

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Penggugat HENRY SOELISTYO 

B juga berpendapat bahwa untuk melakukan tes pasar mengenal 2 

pendekatan, pertama diinstruksikan oleh Majelis Hakim, apabila terdapat 

keraguan terhadap fakta yang dibawa oleh Penggugat. Lazim pada 

prakteknya terdapat lembaga-lembaga survey yang dapat melakukan survey 

tersebut. Kedua hasil survey berdasarkan instruksi Penggugat juga lazim 

digunakan sebagai dasar bagi penggugat untuk mengajukan bukti tentang 

fakta penggunaan merek di pasar sebagai dalil. Mengutip suatu prinsip “siapa 

yang mendalilkan Dia lah yang harus membuktikan”. Mengenai hasilnya 

survey nya sah atau tidak kembali kepada majelis hakim yang memeriksa 

dan memutus ; 

Menimbang, bahwa menurut Ahli Tergugat ADI SUPANTO, S.H.,M.H. 

suatu merek apabila produknya masih ada permintaan/pesanan dari pihak 

ketiga yang dibuktikan dengan nota pemesanan/pembelian maka dapat 

diartikan bahwa merek tersebut masih digunakan ;  
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 Menimbang, bahwa dari fakta hokum yang diperoleh berdasarkan 

pembuktian Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pendapat Ahli 

Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hasil survey yang dilakukan oleh 

Lembaga Survey yang telah diinstruksikan Penggugat tidak berhasil 

membuktikan bahwa Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. 

IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat tidak digunakan selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan untuk sebagian jenis 

barang, yaitu “Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, 

cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup penutup pintu, minyak 

rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk 

bahan bakar motor”, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, 

karena Penggugat telah dapat membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa Merek 

TRICO dan Lukisan Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas 

nama Tergugat masih digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk seluruh 

jenis barang yang disebutkan dalam sertifikatnya, termasuk jenis barang yang 

dimohonkan penghapusannya oleh Penggugat, yaitu “Cairan tambahan untuk 

pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-cairan hydraulic untuk digunakan 

pada penutup penutup pintu, minyak rem, additive bahan kimia tambahan 

untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor”,; 

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut 

diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) harus dinyatakan 

ditolak ; 

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 

(tiga) ditolak, maka petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang terkait 

erat dengan petitum angka 3 (tiga) harus pula dinyatakan ditolak pula ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 

tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, 

maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak; 

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat  dari Para Pihak selain 

yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena tidak 

relevan dengan perkara ini maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu 

pula untuk dipertimbangkan lagi.; 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan 

dalam bagian konvensi/pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini; 
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 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat  

Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana 

termaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara 

Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah ; 

1. Apakah benar Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 

adalah Pemegang hak eksklusif atas merek merek TJAP KUDA 

TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan Lukisan Kuda Terbang, 

FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, Kuda Terbang dan 

Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda terdaftar dengan No. IDM000383867, 

No. IDM000010443, No. IDM000010444, No. IDM000190052, No. 

IDM000023783, No. IDM000190051 No. IDM000190054, No. 

IDM000190055, No. IDM000190056, No. IDM000262193 dan No. 

IDM000199183. 

2. Apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

menggunakan Lukisan/logo Kuda Terbang secara tanpa hak untuk jenis 

barang Cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, cairan-

cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, minyak 

rem, additive bahan kima tambahan untuk pelumas dan bahan kimia 

untuk bahan bakar motor,  yang memiliki persamaan pada pokoknya 

dengan merek Para Penggugat  Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas 

merek merek TJAP KUDA TERBANG dan Lukisan, ULTRATEX dan 

Lukisan Kuda Terbang, FLAYING HORSE dan Lukisan kuda Terbang, 

Kuda Terbang dan Lukisan, Trico dan Lukisan Kuda    terdaftar No. 

IDM000383867, No. IDM000010443,  No. IDM000010444, No. 

IDM000190052, No. IDM000023783, No. IDM000190051 No. 

IDM000190054, No. IDM000190055, No. IDM000190056, No. 

IDM000262193 dan No. IDM000199183. 

3. Apakah benar perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat rekonvensi, sehingga 

Tergugat rekonvensi harus membayar ganti rugi kepada  Para Penggugat 

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berupa Kerugian materil senilai Rp. 

5.000.000.000,- (lima milyard rupiah)  dan  kerugian immateril senilai  Rp. 

2.500.000.000 (dua milyard lima ratus juta rupiah). 
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 Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat 

Rekonvensi telah menanggapi dalam replik dalam konvensi/jawaban dalam 

rekonvensi ; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis 

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti, dan mempelajari 

dengan seksama gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat 

Rekonvensi/Para Tergugat konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, 

Majelis menilai antara materi gugatan Rekonvensi dengan materi gugatan 

konvensi tidak terdapat pertautan hubungan yang erat mengenai dasar hukum 

maupun kejadian yang relevan antara keduanya ; 

Menimbang, bahwa oleh karena antara materi gugatan Rekonvensi 

dengan materi gugatan konvensi tidak terdapat pertautan hubungan yang erat 

mengenai dasar hukum maupun kejadian yang relevan antara keduanya, 

maka tanpa mempertimbangkan alat bukti para pihak gugatan rekonvensi 

Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard) ; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Konvensi 

dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena pada dasarnya Penggugat 

Konvensi berada pada pihak yang dikalahkan, dan gugatan Para Penggugat 

Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 

ayat (1) HIR kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus 

dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara 

ini ; 

Memperhatikan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang 

bersangkutan: 

M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI 

DALAM EKSEPSI 

- Menolak Eksepsi dari  Para Tergugat seluruhnya; 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 
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 - Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan penghapusan merek terhadap Merek TRICO dan Lukisan 

Kuda Terbang, Daftar No. IDM000262193 di kelas 1 atas nama Tergugat ; 

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; 
 

DALAM REKONVENSI 

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi Tidak 

Dapat Diterima; 
 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) ; 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 

tanggal 8 Mei 2023 oleh kami : Adeng Abdul Kohar, SH., MH., sebagai Ketua 

Majelis, Dulhusin, SH., MH., dan Bambang Sucipto, SH., MH., masing-

masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari -

Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh 

Andry Kurniawan, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga 

tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa 

dihadiri Kuasa Turut Tergugat ;  

 

Hakim Anggota,                                                             Ketua Majelis, 

 

 

 

 

Dulhusin, SH., MH.                                            Adeng Abdul Kohar, SH., MH. 

 

 

 

 

Bambang Sucipto, SH., MH.  

 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

Andry Kurniawan, SE., SH. 
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Perincian Biaya: 

- PNBP Rp.      40.000,00 
- Biaya Proses             Rp.    150.000,00 
- Redaksi Rp.      10.000,00 
- Meterai Rp.      10.000,00 
- PNBP Panggilan Rp.      40.000,00 
- Panggilan       Rp. 1.750.000,00 (+) 

               Jumlah Rp. 2.000.000,00  

Terbilang: (dua juta rupiah) 
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