Hukum Dagang; Hukum Acars P“"“F“'.-_ e

Suatu perkara yang ‘nduk pada suatu _ c_ara yang ersgizt'
khusus, tidak dapat. d:gabungkan dengan perkara laz;_i yang: ‘tunduk .pada
hukum acara pang ber.sy'izt umum,: sekahpun kedua pe kara it emt__h 'bung‘ -
-annya saru sama ldin, . e i

- Pendaftaran .s'uatu merk hanyalah membenkan hak kepada orang atau'
.badan hukum. ycmg merknya. dzdaﬁarkan u, baka .ia dmnggap sebaga:

pemakat pertama’ dari pada merk Tt sampaz dtbukttkan hal yang sebahk- '
nya oleh pihak lain. .

Yang d:maksud oleh Undang-undang dengan -p rkamrm pemakm
peﬂanm d: Indonesm harus ditafsirkan., sebaga: \'pemakai pertama di
Indonesza yang jujur. [berzt:kad baik]” sesuai. deugan azas hukum, .bahwa
perlmdungau dzbenkan kepada.yang bentzkad ba:k dan t:a’ak kepada orang.
yang beritikad buruk. : '
con Tujuan . danpaa'a undang undang Merk {U U No 21 whun 1961}
adalah untuk elindungi khalayak. ramai terhadap - barang bamng tiruan:
yang memakai merk. yang sudah. a’:kenalnya sebaga.r merk..barang- barang

yang. bermutu baik,. Yaitu. dengan .cara.. menembkan kepatutan dzdalam
lalu: Imtas perdagangan [haudelsmoraaﬂ : U

Putusnn Mahkamah Agnng tg 20 Desember 1972 No 677 K/S!p/1972

DEMI KEADILAN BERDASARK AN KETUHANAN YANG MAHAESA
- :MAﬂK&MAH~GwNGfp__ i

Susunan Majehs

Ketua . .. . Prof R Sardjonos H :

Haklm Anggota c 1 D H. Lumbanradja S H

2. Z: Asikin. Kusumah. Atmadja S H e

mengad;h da!am tmgkat kasasn te!ah mematuhkan putusan sebag benkut'

dalam perkara: . o ;

P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd’ ber edudukan dl H Maluku No 4 6

Jakarta yang' d:wak:!: o]eh paf 'D:rektumya L
‘Sutap Uman Sur}adl, B R

“'2 Wilson S, Sutan, - 7 o

3. Norimoto Asagiri, penggogal u!ltnk kﬁsas! dahu]u pe!igfgfﬁgat-_

' émnpensiﬁergugat z‘ekonpensl/penggngm-f P

Wong A Kiong [Ong Sumsno} yang me _ ] ] Firma .
“Tokyo Osaka Company di I, Keb uk 1X/42°) , tergugat
dalam kasasi, dahulu tergugat-konpensl en guga ""ekonpend _den
peuggugabkonpemi/tergugaw_ : e i
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AT :Mahkamah Agung tetsebut.

" Melihat surat- surat yang bersangkutan :
surat-surat tersebut temyatd bahwa penggu’gat_
gu" at-ash dalam’ ‘perkard’ ying tetdaftaridi Penga- |
ib; wah No. 521;‘19- Gl ‘telah menggugatf

1 '/dahulu tergugat Lashiy damuka Pengadllan ‘Negeri
_: ada Pokoknya ai*as dalil-dalil: bahwa ' Tanchio” Kahus}u‘kt.‘;
0. f_Ltd) yang berkedudukan di Osaka Eepang aéalah‘j
_ ari-nama: dapang. ‘merk” Tanchu” yang terdiri dari]
2 d e kanjl dan-gambar burung bango. ierbang “dalam mgk'xran Hnfuk
. barang-barang kosmetik yang telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Philipi-

" 'ma,iSingapore da Hongkong dai sejakitahun 1961 barang-barang feluaran;
Tancho' Co. “Lid. térsebut teiah lik jal i Indonesaa_ karena’ beber_apoaf
dagang di Indonesm te!ah"’ mengimpartnya, ' '

\ ‘bahwa ‘nhtuk ‘meldncarkan
;gcrddgang_l di Indones:a Tancho ‘CoirLedl “fersebut” mengadakan “joint
niure: dengan N.V. The: Cxty Factory di Jakarta: sehingga® terbeﬂtuhiah;
P"T T ancho Indonesta Co. Lid.” {penggugat-ash) dengan persetujuan dan -
B ! ] Menteri Permdustrian R.1 yang: disusul denigan. pendman :
i '?:”;gaabrzk yang jak. “telah’ ‘berprodu}cs; dengan memakai,
. merkdagang Tancho” bahwa denganf rat. parmohonan tanggal 167 No-:
__"--4__§ember 1970 No: OSS/Tancho/XI/ i penggugat -asli telali” mengagukan ’
’?;--_permohonan pendaﬂaran merk- kepada - Direktorat” ‘Patent-tetapi’ difolak’

© secaralisan, ‘karena: tergngat—ash telali’mendaftarkan 'merk {ersebut: tertebih

- dahulu (sejak tahun 19635} Jbahwa. ‘aerciasarkan ketentuan dalam pasal 4. A
ayat 1 dan.2- jo. pasai ( [aya‘?; 1.dan.2 Uneie Parzs tahun 1934, tentang

- perlindungan atas hak” milik’ permdustrian penggugat -asli sebagal wakil
Tanco. Co. Lid. di Indonesia: mendapat prioritas pemakai pertama; ‘bahiwa

. perbuatan tergugat- -asli tersebut: adalah: merupakan persaingan yang: tidak
7 jujur dalam perdagangan. “dan meruQakan petbuatan yang’ melanggat
: ".'_hukum, -sehingga - meruglkan penggugax-ash bahwa'berdasarkan . hal-hat
tersebut, maka penggugai -dsti menuntut. supaya Pengad:ian Negeri Jakarta
-Pusat membenkan putusan. sebaga; beukut

. bahwa penggugat ad'xhh pe }:--dan
o dan karemnya
erk da ng terscbnt

_ B ‘vienyatakan sebagaz _uku \
.- pertama. di Indonesxa dari’ nama/merk daga

- adalah satu- satunya yang berhak mcmakai nam_
RN 1 Indonesia; -~ o : _
i Menyatakan sebagai hukum, ba_h' merk d'tgang ”Tancha” penggugat
adalah sama ‘pada pokohnya dengan merk dagang ‘milik/yang dipakai
oleh tergugat dan terdafiar dibawah. No. 82735, 82883, 82021, 81492,
83965, 85203, 86275, 86276, 86281 86403, 86669, 86672 di Direktorat

' -Departemen Kehakunan di Jakarta; .o

cnya aka batai_pendaﬁaran merek

Merek dagang No'szsa padate geal



Merek dagang No. 82021 pada tanggal 2-11-1965, =~ .
Merek dagang No. 81492 pada tanggal 23- 1-1967, .~ .~ .
Merek dagang No. 83965 pada tanggal 31-10-1966, ° .
: :_Merek dagang No. 85203 pada tanggal 17- 41967, 7
" Merek dagang No. 86275 pada tanggal 29- 8-1967, =
" Merek dagang No. 86276 pada tanggal 29- 81967,
“Merek dagang No. 86281 pada fanggal 29- 8:1967,
Merek dagang No. 86403 pada tanggal 9- 9- 1967, _
Merek dagang No: 86669 pada tanggal * 9:10-1967, =~
Merek dagang No. 86672 pada’ tanggal 9-10-1967, "~
dan memberitahukan puld ‘putusan ini kepada’ Direktorat’ Urusan
Patent (Bagian'Merek Depattemen Kehakiman di Jakarta);
4, Menghukum tergugat intuk ‘membayar semua blaya dalam‘perkara ini;
Bahwa tergugat-asli telah menpajukan- ekseps; yang menyatakan bahwa
Pengadilan' Negeri Iakarta Pusat t;dak berwenang mengad:h gngatan ter-
sebut diatas karena: '
a. tempat tinggal tergugat-asli tidak termasuk dafam jurlsdlkSI Pengadﬂan
‘Negeri Jakarta Pusat;
'b. perkara diperiksa hanya oleh seorang Hakim' saja; berdasarkan hal hal
~tersebut maka tergugat-asli menuntut kepada Pengadﬁan Negert Jakar-
ta Pusat menuntut supaya dalam konpensi;™

e e e g S B QL D

. Dalam eksepsi:

Menyatakan diri tidak berwenang mengadlh dan memntuskan perkara
dalam pokok perkara _ :
1. Menolak, setidak- t1dam3 permohonan P T Tancho Indones.a C Lid.

. tidak dapat diterima; :
2. Menghukum pemohon untuh memhayar ongkos perkara .

Menimbanga, selanjutnya’ tergugat-asli teiah menga]ukan gugatan
rekonpensi yang pada pokoknya menyatahan, bahwa tergugat ash telah
memakai merek. tersebut sejak tahun 1949 dan teiah lerdaﬁd: secara resmi
bahwa yang berhak atas merek. Tancho di negerx Pliipma, Smgapore
Hongkong adalah Tancho Co. Ltd.. (Tancho Kabushiki Kaisha) yang ber-
kedudukan' di Osaka Jepang bukan. penggngat -asli, karena pengguga{ -ashi
sama sekali tidak berhak atas merek. tersebut baik di Indonesza maupun
diluar negeri; bahwa dalam buian Apml 1968 telah da‘tang wakil Tancho Co.
Ltd. Jepang (yaitu salah seorang yang menjadi DirekturP.T. sekarang)
untuk membeli hak tergugat -asli atas merek Tancho yang te}ah terdafiar atas
nama tergugat-asli, tetapi tergugat -asli men(ﬂaknya bahv.a penggugat -asli
telah gagai dalam mendaftarkan merek Tancho tmsabut atas namanya akan
tetapi tetap mempmdnkst barang barang terse‘nut yang mana merupakan
perbuatan yang melawan hukum terhadap tergugat-ash’ bahwa berdasarkan
hal-hal dalam rekonpensa tersebut- maka terggat-asli menuntut kepada
Pengadilan Negeri Jakarta, Pusat,_supaya memben putusan dalam premsx
dan daiam pokok perkara sebagal ber:kut

409



Dalam rekdnveii
Dalam Provisi:

Memutuskan (dengan keputusan yang dapat segem dqaiankan meskir
pun banding atau bantahan) dan memerintahkan, kepada P.T. Tancho Co.
Ltd. sementara perkara po‘kok ini belum diputuskan untuk segera,” vakni
dalam jangka waktu 2 X 24 ;am (dua kali. dua puluh empat jam) setelah
keputusan int dlucapkan '

a. menghentikan semua usahanya d! Indones:a saiupun iidak terkecuali-
kan termasuk memptodusir, menyimpan: dan menjua) barang kosmetica
... yang.sejenis dengan barang- barang yang dibuat olefi Wong dan yang
~ dilindungi oleh, merek parusahaan/permagaan ,,Tanciso , Tan Ting",
-~ :Burung Bango Terbang dalam lingkar seperti tefah didaftar oleh Wong
...pada. Kantor. Milik .Perindusirian  Disekierat Patent Departemen
.Kehakxmm Repubhk Indonesia: dibawah antara lain  nomot-nomor:
82375, 82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275 86276, 86281 86403,
. .86669.dan 86672; _ .
b. menghukum P.T. tersebut dxatas untuk menba}ar kapada Wong dx
-kantor kuasanya ini uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juts
. Ruplah) untuk tiap hari dan untuk tiap kali Ecepumsan ini tidak di-
taatinya atau dilanggarnya; -

Dalam Perkara Pokok:
L. Memerintahkan perletakan pensitaan jaminan atas’ pabr;k milik
"~ P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. di Jalan Jos Sudarso di Jakarta
By Pass dan atas segala isinya serta atas semua barang-barang ber-
gerak P.T. tersebut yang berada didalam atan diatas pekarangan
kantornya di Jalan Maluku No. 4-6 Iakarta, termasuk semua kendara-
an- kendaraan bermotor untuk dan samipai jumlah tuntutan gantz kg
rugian tezsebut dibawah ini;
i Menyatakan sebagal syah dan berharga pensxtaan jamman itu;”
' Dengan keputusan yang dapat dijalankan Iebxh dahuiu mesmpun
bandmg ataubantahan berkenan memutuskan:
1. Menyatakan P.T. Taného Indonesia Co. Ltd. telah melahukan perbuat-
 an melawan hukum (onvechtmatige daad) terhadap Wong A Kiong;
2. Menghukum P.T. Tancho Indonesia Co. Lid. untuk segera, yakni
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hati setelah keputusan ini diucapkan
atau diberitahukan kepadanya, membayar kepada Wong A Kiong di
_aiamat kantor kuasanya tersebut diatas, ganti keruglan sebesar
Rp. 100,000.000,- (seratus juta’ Rupiah), dengan bunga sebesar 1%
o (saty proseu) sebulan sampai pe!unasan pembayarannya menurut daftar
.. _perincian_ kerug:an yang kemudian akan diajukan. S
28, Menghukum P.T. Tancho Co. Lid, berkedudukan di Jakarta benkut
. semua’ cabang cabang dan kantor- kantornya di " Indonesia setelah
keputusan ini ‘diucapkan atau dlbentahukan kepadanya, untuk’ segera
menghentikan memakai pada semua’ ‘bungkusan yang berbentuk apa-
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o juga dan p&da etrkebeﬁketny& merek E"perusahaan dan ‘pernidgaan
“Tancho™, "Tan Ting” (datam hiruf Tionghoa atau Kanji) dan gambar
““Butiing Bango terbang dalam lmgkaran untitk semua’ barang birang
 Kosmetilis ‘termasul pofmade; mmyak rambil; tapa! gxgi, ‘sabun; obat-
v gbatan’dan §ebagamya yang telah didaftarkan oleh Wong-itu;
2b. Menghukum ‘P.T. ‘Tancho Inddnesia ‘Co. Lid. untuk®dalam jasngka
waktu 7 (tujuh) hari setelah keputusan ini dincapkan atau diberitahu-
~kan kepadanya, mencabut dan menghilangkan dari peredamn di toko-
. toko atau di pasar-pasar. di Indonesza Semua barang pmduksmya yang
- Bejenis . dengan produksi  Wong. dan. yang memakai merek dagang
. "Tancho”, ”’Tan Ting”. (dalam huruf Tionghoa atau Kangi) dan _gambar
. Burung Bango terbang dalam lingkaran;
Zc... Menghukum: PUT. tersebut. diatas. membayar, kepada Wong A Kiong
- -di glamat Kanfor kuasanya ini .denda sebesar, Rp.. 100.000,- (seratus
ribu Rupiah) setiap hari untuk tiap. kah P. '3? Tancho Indones:a Co Li‘:d
tidak memntaati keputusan ini;
3. Menghukum P.T. tersebut diatas membayar SEmua; ongkes perkara ini;
- Menimbang, bahwa tergugat-dalam kasasi dahulu penggugat- -asli.dalam
)grkara wyang. terdaftar -di Pengadilan. Negeri Jakarta: Pusat pula.dibawah
Mo. 53/1972 G. telah menggugat penggugat untuk: kasasi. dahuiu tergugat-
asli pada pokoknya atas dalil-dalijl,, S _
. Bahwa penggugat-asli adalah’ suata ﬁrma yang didzrikan d1 Jakarta
pada tanggal 21.Juni 1966 deﬂgan akte No. 39 nama "' Firma Tanche Tokyo
Osaka Company” disingkat "Firma Tancho Gsaka Co.” dan mem&!ankan
usaha industri khusus dalam barang-barang.kecantikan yang. telah men-
dapat izin usaha dari Pemerintah DKI atas nama. Tahcho. Tekyo Osaka
Company; bahwa kini ternyata. tergugat -asli, ielah mendlrskan Suaty :joint
enterprice di Indonesia yang memakal nama P, T: Tancho - Indones;a Co.
14d." dengan menjalankan pabrik kosmetika: yang: menjual produﬁcsmya di
Indonesia dalam bungkusan merek dagang “"Tancho”; bahwa dengan surat
tangal 20 Oktober 1971 No. T.7.5./305/%/71, penggugai -asli telah menegor .
tergugat-asli untuk berhenti memakai nama. perusahaan dan.merek. dagang
"Tancho™ ‘tetapi sia-sia; bahwa karena, usaha tergugat-asli dxbantu modal.
besar oleh counterpartnya maka hal tersebut dapat. menimbulkan: kerugian:
lebih besar pada penggugat-asli’ karenanya pénggugat-asli. ;mohon persidang-
an dipercepat dengan-membeti kepvtusan provisionil dan menuntut supaya.
Pengadilan Negeri Jakarta. Pusat, ~memberi putusan yang dpat du&iankan
febih dahulu sebagai berlkut TR e e

Dalam provisi: TRt e T R e R
1. Memutuskan ‘dan- sementars’ perkara pokok ™ ini be!um dzputuskan

melarang kepada tergugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. yang ber:
kedudukan di Jakarta; di Jalin Maluky ‘No. 4-6; segera yakni‘dalam

-2 X 24 jami setelah keputugan ini drucapkan atau diberitahukan kepada: -

© nya, memakai nama perusahaan " Tancho” dalam’ nama’perusahaan
dan pabriknya, serta'menphenitikan mengginakan nama " Tanché” bagi -
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e kekecuahan semacam apapun Juga,
II. ._..Menghukum tergugat P.T. Tancho Indonesia Ce Ltd tersebut untuk
- membayar kepada. penggugat di. kantor kuasanya ini.uang paksa se-
besar Rp. 1.000.000,- (saty:juta: Ruplah) untuk tiap hari.dan tlap kati
---_.tergugat melanggar atau t1dak mentaati kcputusan ini;

Dalam’ perkara pokok s - L
I ‘Memutuskan dan menyatakan, bahwa penggugat Flrma ’I‘anchd Tokyo
27 Osaka’ Company yang satd-satunya’ berhak di‘wilayali Indonesia untuk
““memakdi nama "Tancho’ sebagai: nama perusahaan ‘(handelsnaam);
II. ‘Menghukum’ tergugat "dan semua cabang atau perwakilannya’ untuk
mencoret nama ““Tancho dari: nama - perusahaannya serta " untuk
* menghentikan pemakaian” nama - "Tancho” "dalam  segald - usahanya
di“Indonesia dan’pada~ barang:barang’ miliknya ‘satupun’ juga tidak
“terkecualikan, yakni'dalam jangka waktu2 X 24 jam setelah kepuiusau
ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya,
I 'Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk dalam 7 (tujuh)- hari
¢ setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan’ kepadanya, meng-
“umumkan seluruli amar Keputusan ini: dldafam sedﬂut dikltnya itga
“‘surat kabar besar di Ibu-KotaJakarta Raya;
IV. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat di kantor
““’Kuasanya'ini, denda’ sebesar Rpi10.000.000,- “(sepuluh juta Rupiah)
: "'untuk setxap han dan setzap kah tergugat t:dak memenuln kepu(usan'
ini;
v Menghukum tergugat  untuk™ membayar keruglan sebesar  Rp.
© £-100.000.000;- " (seratus’ juta Rup:ah) ‘meénurut daftar “perincian yang
~diserahkan’ kepada Pengadilan atau” menurut “pertimbangan keadilan
*‘dan‘kebijaksanaan Pengadilan kepada perggugat di”kantor kuasanya
© ini, ‘yakni' dalam7" (tujuh)” hara setelah kepuiusan ml chucapkan atau
" diberitahukan kepadanya, e :
VIi’-=Menghukum tergugat untuk’ membayar semua ongkos perkara;
“*"Menimbang, ‘bahwa’ Pengadilan- Negeri Jakarta Pusat; setelah dalam
perkara No.753/1972 G. tersebut mengambil suatu l‘eputusan pada tangga!
30 Maret 1972 yang amarrya berbunyi sebagai berikut:’
-, Menggabunpgkan ' perkara ‘daftar No. 5371972 G. tersebut- kedalam
perkara daftar No. 521/1971:G:-yang kini sedang dalam’ taraf pemeriksaan;
“Meénentukan, bahwa kedua perkara yang'sudah digabungkan ‘tersebut
diajukan lagi bersama-sama d:persrdangan Pengadilan’ Negeri‘Jakarta Pusat
pada hari Kamis, tanggal 6 April 1972, jam 09.00 pagi; R
. .Menahan putusan tentang blaya perkara hinpga. putusan yang peng~
hablsan
telah mengambtl keputusan dalam perkara gabungan daftar No 521/
1971 G. dan daftar No. 53/1972.G. pada tanggal 6 Juli 1972 dalam perkara
mana: peniggugat untuk: kasasi:tercantum, sebagai penggugat dan. tergugat
dalam -kasasi *sebagai tergugat .yang, amarnya berbunyi:sebagai- berikut:
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Dalam konpensi antar No. 521/1971 G. dan rektmpens! Dsﬂar No.
'753A972 G ' - - ’
‘ "Menolak tuntutan- ] ia
perkara tersebutyi i
o7 Dalam® rekonpensl Dam: Na sszn G. dsm konpensi Dﬂﬁﬂf No.
- 53[1972{;, .
"Mengabulkan: gugatan gtrgatan tersebut untuk sebahaglan
.-Menyatakan, bahwa'Firma Tancho Tokyo Osaka :Company ada!ah satu-
+saturiya: yang:berhalk:di wilayah Indonesia’ untuk: memakai natia dan merek
-_Tancho sebagai nama-perusahaan: {Handelsnaam);:- R
- Menyatakan; bahwa tergugat: te]ah melakukan perbuatan melawan
'.hukum terhadap penggugat; . '
: Menghukum tergugat untuk segera: membayar sebaga; uang gfmt: “ke-
rugian sejumlah Rp:+5.000.000,- (lima juta:Rupiah) kepada penggugat yang
haris dibayar olehnya dalam waktu 7 harl setelah putusan 4ni mendapat
kekuatan pasti; :
. - Menghukum tergugat lmtuk segera menghentlkan pemakatan ‘pada
semuz bungkusan yang berbentuk apapun juga dan pada etiket-etiket merek
- perusahaan:dengan memakai nama merek Tancho, Tan Ting-(dalam huruf
Tionghoa atau Kanji} dan gambar:burung Bango tétbang dalam'lingkaran

~ untuk semua barang-barang kosmetika termasuk’ pomade; ‘minyak ‘rambut,

tapal gigi, sabun, obat-obatan dan sebagamya di Indonesxa yang “telah
terdaftar atas nama pénggugat;:- ST A . ;

~Menghukum pula ‘tergugat untk dalam Jangka waktu 7 han sestidah
'putusan ini“diberitahukan atau” dmcapkan ‘mencabut dan menghllangkan
dari peredaran di Indonesia semia preduksmya yang sgjgn;s dengan produk-

“si penggugat yang ‘memakai merk dagang Tancho, Tan ng (dalam huruf
Tlonghoa atau’ Kan}l) dan gambar burung Bango terbang daiam lmgk&ran,

Menghukum tergugat untuk membay 'uéng paksa pada penggugat
'untuk setiap harinya tergugat alpa memenu}n keputusan dlatas sebesar
' Rp SO OOO, (lima puiuh ribu. Ruplah) o

Menghukum tergugat untuk membayar sermua baaya perkara yang
hlngga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp:, 100, B

Menyatakan,: ‘bahwa- keptitusan«.ini -dapat- d:;alankan %eblh dahuiu,

- khusus terhadap soal perintah penghentian dan:pengedaran serta-pemakaian

merek/nama Tancho, Tan Ting seperti:disebutkan diatas serta’ uang paksa-
:nya, sekalipun ada‘perlawanan atau banding dan kasasi; e

Menolak tuntutan untuk selebihnya”; o
Memmbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Nege '

an kasasx dengan’ perantaraan kuasanya khusus'secara !zsan pada tangggal
© 27 Tuli'1972 sebagaxmana ternyata dari surat ketcrangan N 1/72/Kas/
521771 G, dan No. 53/72 G:, yang dxbuat ‘oléh’ Pan'tera'Baglan 3.4Bandlng/
Kasam Pengadllan Negers Iakarta Pusat permohonan'mana kemudlan di-
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_ ri aiassn-alasannya yang ditenm
L an; Negert tersebut- pada tanggal 10 Agustus 1972: .
_ . Bahwa setelah itu oleh tergugat dalam kasast yang pada tangga! 24
‘Agustus 1972:telah: diberitahu’ tentang permohonan: kasasi. dari: penggugat
untuk kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di, kepamteraan
Pengadilan: Negeri-Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 1972;.
o0« Menimbang: terlebih dahulu, ‘bahwa - meskipun berdasarkan ‘pasal 70
i darr Undang-undang. Noi:;: 13- tahun. 1965: sejak Undang- -undang . tersebut
mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung
- Indonesia: dinyatakan tidak berlaku:lagi, namun . baik kerena Bab IV dari
Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan ke-
~kuasaan Mahkamah Agung,-maupun karena Undang-undang yang menurut
. pasal 49 ayat (4). dari Undang:undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut
-belum: ada, -maka: Mahkamah- Agung: berpendapat bahwa. pasal 70 dari
Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian; sehingga yang
.- dinyatakan:tidak: berlaku. itu -bukaniah Undang-undang Mahkamah Agung
: -Indonesm dalam. keseluruhannya‘ melainkan - khusus mengena: kedudukan,
-susunan:dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang
'_...mengenax acara-kasasi Mahkamah. Agung masilt perlu menggunakan ke-
. tentuan- ketentuan dalam- Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia
n_tersebut, oy R :
Memmbang, bahwa permohonan kasasx a:.quo beserta a!asan aIasann}a
. yang telah diberitahukan kepada pihak lawan.dengan saksama, diajukan
:___dai m tﬂnggang tenggaﬂg waktu dan dengan cara yang. ditentukan dalam
_.Undang undang, maka oleh karena itu dapat diterima; s
- Memmbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat
_ untuk kasasi dalam memorl kasasmya tersebut pada poloknya ialah:

p x;i:t.er'a';iﬁ:"Péhgadil-

- teiah menggabungkan perk&ra No. 521/ 1971 G dengan perkara daftar
“'No. '53/1972 G. adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku
karena dalam perkara No. 521/1971 G. adalah perkara mengenai hak atas
zmerek: (menkenrecht} yang - :acatanya: tunduk kepada Undang-undang No.
21 tahun 1961 pasal-10 dan: 12 yang bersifat: khusus-(ius: spesialis) karena
dalam hal ini-tidak: diperkenankan:banding melainkan langsung kasasi,
sedang dalam perkara rekonpensi-No;.521/1971 G, dan gugatan konpensi
-:MN0.:53/1972 G. materinya adalah mengenai perbuatan‘melawan hukom dan
tuntutan ganti rugi yang:acaranya: bersifat:umum, karena: diperbolehkan
banding;

. 2. bahwa dalaam keputusan a quo setelah penggabungan kedua per-
kara temyata kemudlan perkara daftar No, 53/ 1972 G. d:jadxkan tuntutan
rekonpens:, hal mana adalah’ bertentangan dengan makna dari pasal 132a
CR.LD. karena perkara No, 5371972 G. maupun rekonpensz dalam perkara
,No 521/ 1971 G seharusnya menunggu keputusan perkara No. 521/ 1971.G.;

_ 3. bahwa _permintaan | untuk diadakan pemeriksaan laboratorium atas
'kepalsuan surat- bukti (T1, T2, T3) yang diajukan oleh tergugat dalam



LT ancho Co. “Ltd. Jepang) yang sudah fama beroperas1 di Indonesna rdengan

merek’ Tanchu di ‘pasaran” Indonesia “setidak-tidaknya adaldh Verlengstuk
“igtad bagmn yang “tidak’ dapat diplsahkan dan Tancho Kabushik: Kalsha
“(Tanchb Co: Ltd. Jepang);: e

5. bahwa Joint Venture dengan ‘Q V. City Factory hanya!ah sekedar
U bentuk juridis: formil iintuk meniénuhi’ persyaratas “formil” yang_ditemqkan
D]C]‘: Undang undang Penanaman Moda! Asi'n'g” 'No "I'tahun' 1967"kéréna itu

 kasasi tidak dapat d1p:sahkan dengan: Tancho Kabushskl ‘Kaisha' (Tancho
o 'Co Ltd Jepang) daiam menuntut hak pemakax pertama atas merek Tancho

;_'_dmydfakmr bersalah dan’ dihtkur’ pémara seléma 2 bifan dengan’ Keputus-

“an Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam perkara - pidana No. 2145/
Pid./1966) (surat bukti ttd, P. 12), karena melakukan kejahatan penipuan
S {pasal' 378 K U HIPY karena menggunakan merek Tancho paisu sehingga
asyarikat khustuspya pirs’ pedaging dan’ konsumen® vang memadi saksi
dalam perkara (ersebut merasa tertipu karena meﬂgm bargng-barang
“produksi 1ergug,at dahm kasaq s‘buatat_* Jep g - ‘

aciaiah tidak berar sama sekali) Karena soal pemakal P :
_ Jndones‘m menurm Undang Uﬁdang No 21 tahun 1963 tida

;- kepada Negara Republik Indonesm maka dengan sendmnya:berdasarkan
8745 kontmu:tas semua hak hak dan kewajlban kewajlban.ﬁtersebut_i berahh

b'mluan luar negeri termasuk investasi’‘modal’ asing sepem halnya Tancho
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yang-sangat ;penting, . ma LR A The
Ekonomi antara | ain dari
entingat "é_kepentm g
_ smg yang dz wxiayah Repubhk Indone51a, in, casu merek. dagang

~“an Nega

E ;'jTancho ya'n'g telah d:akm oleh Pemenntah Repubixk Indonesna dengan telah
ondi- izinkannya: penanaman modal -dan didirikannya. pabrlk Tancho di lndo-
: nesia dalam rangka penanaman modai Asmg Undang undang No,1. tahun

A Mengenai keberatan-._
. segi formilnya pemerlksaan perkata v
. Bahwa Hakim dalam hal.ini. telah. mengadakan suatu ,,pengg’tbungan
tidak didalam arti ‘sepertl’ yang telah dlkembangkan oleh: junsprudms:,
- .. dimana. d;mungkmkan penggabungan, dari gugatan: gugatan.d dar: satu pihak,
: _tetapl yang | telah dilakukan. Hakim. pertama itu adalah:, .00
. Bahwa, mesklpun ‘menurut pendapat Hakim, pertama ada hubungan
. yang sangat erat antara kedua perkata tersebut, tetapl.e dari segi hukum
‘acra yang harus dlturut kedua perkara tersebut adalal berbesa;
" satu perkara {dalam hal ini perkara No.. 53/1972.G.} dqadtkan gugatan
:ekonpenst terhadap perkara Iam (daiam hal ini perkara No 521/
s 4970 G
... Bahwa bukankah gugatan (permohonan) atas dasar Undang undang
:.';"':'.No 21 tahun 1961 terlkat pada suatu jangka waktu sembrlan bulan (maai i0
- ayat. Do
Bahwa terhadap keputusan mengenal permohonan tersebut tulak dia_]ll—
_ ;.__kan pcrmohonan pemer:ksaan banding. (pasal 12); . "
77" Bahwa setelah keputusan tersebut memperoieh kekuatan pash barulah

':'f'.:;keputus'an itu dapat didaftarkan kepada Kantor’ Milik- Permdustrian (pasal
14 ayat 2),8 chm_ ga tldak ada suatu pe}akanaan terleblh dahulu {mtmerbanr

- bij voorraad), _ _

. Bahwa, sebahknya terhadap keputusan Pengadllan Negerx dalam suatu
igugatan yang: ‘didasarkan . pada pasal 1365 B.W. (seperti antara,. Jain di:
. kahdung. dalam gugatan perkara No 53/1972 G dapat ‘diajukan per’

' mohonan pemerlksaan banding, sedangkan gugatan ini baru dapat diajuka

"7 setelah’ gugatan: tentang. merek memperoleh suatu keputusan yang mer-

©" " Jakarta Pusat tanggal 90 Maret 1972 No. 53/1972 G

l'puuyai kekuatan pasti; -~
Memmbang, ‘bahwa. katena satu dan lam yang telah’ d;perbuat oleh
Hakir_n' pértama dari segi- fomul pemenksaan perkara in ‘merupakan suatu
' dalam: pengetpapan hukum, maka keputusan Pengad;lan Negeri
yang menggabungkan
: sebut harus

-~ perkara No. 53/ 1972 G: kedalam perkara No.'5
: 'd:ba ' lkan




Bahwa tujuan dari pada Undang-undang No. 21 tahun 1961 (Undang-
undang. tentang merk perusahaan dan’ permagaan atau’ disingkat ‘Undang-
undang Merk) ada!ah untuk melmdunga khalayak ramaiterhadap barang-
barang tiruan yang: memakai merk” yang"s'u'dah dikenalnya -sebagai merk
barang-barang yang. bermutu baik, ‘tujuan mana hendak dicapainya dengan
menertibkan kepatutan didalam lalu-lintas perdagangan (handelsmoraal);

Bahwa menurut sistim Undang- undang Merek tersebut, pendaftaran
sesuatu merek hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum
yang mereknya didaftarkan itu bahwa ia dianggap sebagai pemakai pertama
dari pada merek tersebut di Indonesia, sampai dibuktikan hal yang sebalik-
nya oleh sesuatu pihak lain; '

Menimbang, bahwa maksud dari penggugat untuk kasasi dengan
gugaiannya (permohonannya) dalam perkara No. 521/1971 G. diatas ada-
Jah: menuntut pembantalan pembatalan pendaftaran. merek-merek yang
dipakai oleh tergugat dalam kasasi/tergugat- -asal, atas alasan bahwa meski-
pun tergugat dalam kasasi/tergugat-asal telah mendaftarkan merek-merek
iersebut kepada Kantor Milik Perindustrian, penggugat untuk kasasi adalah
pemakai perfama dari pada merek- merek tersebut di Indonesia sebelum
merek-merek . itu didafiarkan oleh tergugat dalam “kasasi, schingga merek-

merek yang didaftarkan itu’ adalah tiruan- “tiruan dari pada- merek merek:

milik penggugat untuk kasasi;

- Menimbang, bahwa dengan demikian datam perkara No. 521/1971 G.
tersebut, sengketanya berkisar pada “persoalan: siapakah yang menurut
hukum/Undang-undang merupakan pemakai pertama dari pada merek-
merek yang dipersengketakan itu di Indonesia;

Menimbang,” bahwa meskipun- tidak disangkal oleh tergugat dalam
kasas:/tergugat -asal bahwa penggugat untuk  kasasi dalam tahun-tahun
1962, 1963, 1964 sudah memakai merek-merek yang‘dipersengketakan itu di
Indonesia, seperti yang penggugat untuk ‘kasasi telah buktikan dengan
buktibukti yang diajukannya kepada Hakim, namun Pengadilan Negeri
fakarta Pusat telah ‘memutuskan baha bukannya penggugat untuk kasasi
tetapi tergugat dalam kasasi/tergiigat-asal yang dianggap scbagai pemakal
pertama dari pada merek-merek-fersebut- di Indonesia dan karenanya me-
nolak gugatan penggugat untuk’ kasasi/penggugat-asal;

: Memmbang. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat' pada pokoknya.

mendasarkan putusannya tersebut -atas pert:mbangan pertxmbangan yang

herlkut 5 : i

,,bahwa merek dagang Tancho yang didaftarkan dltlga negara tersebut
_;..(dzmaksudkan Phlllplna, Smgapo..,, Hongkong} -tertulis -atas -nama
Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Ce.-Ltd:) dan bukan penggugat
sekarang ini, sehingga penggugat, dalam mengémukakan pendiriannya
sebagai pemakai pertama atas ‘telah adanya pendaftaran pendaftaran
tersebut di ketiga negara diatas tidak dapat dibenarkan”; -

b. ,.bahwa, karena penggugat merupakan suatu badan’ baru yang: berdm«
nya baru ._c__ialam tahun 1969, “sekalipun’ penggugat - terdiri ‘dari dua
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badan hulcum, yaitu Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. The City
 Factory di Jakarta tidak dapat dan tidak akan dapat penggugat scbagai

* suatu -badan baru tersebut menganggap dirinya sebagai pemilik dan:*

pemakai pertama- dari merek dagang Tancho di Indonesia, yang kini
~ternyata telah didaftar di Indonesia, pada Direktorat Patent ‘atas pama

¢ y,balwa B.T. Tancho Co. Ltd, da

_ ho-Lo. Lig, dal ya ates merek
' bersangkutan sekalipun ia berkedudukan di Jepang, felah berusaha -
_ mendaftarkan mereknya fersebut diberbagai negara, antara fain di

Philipina, Hongkong dan Singapore, alan fetapi justeru di’ Indoensia ™
- tidak. berbuat demikian,, sekalipun menurut ‘bukti P.'4 s/d" P10
~barang-barang keluarannya telah. p_i;}a__d_‘tr"n'a'siuk!ga'n”di' Indonesia’;
'~ d. ;,sbahwa sikap yang dg_mig_ian;im,_'mag_éj;_id_as; mungkin hak atas merek'".

' yang telah hanya: dideftarkan, diluar. Indonesia saja, harus dilindungi
- pula didalam wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftar- -
kan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indanesia seperti halnya

jam melindungi hakny

- merek Tancho yang kini telah didaftar dan terdaftar atas nama tergugat’ '

" sejak tahun:.1965, bukankah di_Indonesia juga’ ada Undang-undang”
_ yang mengatur, soal merek sebagaimena tercantum dalam’ Undang- "
undang No. 21 tahun 1961”; PR SR R e
¢. . ,,bahwa olch karenanya bukti-bukti diatas yang digunakan olch pen g
* gugat untuk -menguatkan, sebagal

: ; n _ pendiriannya ‘sebagai “pemakai/pemilik
 pertama di Indonesia merek dagang sengketa tidak dapat dibenarkan’ -

Menimbang, bahwa pertimbai_lgan-pertimb_ang;ah .:; Haklm Eertﬁ_éﬁ_@_
seperti terurai distas ‘yang dipakainya;untuk menolak gugatan (permohonan)

penggugat untuk kasasi/pen gptigat-asal,.sekalipun adalah diluar perselisib-
ast bahwa Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Lid.) dalam tahun-tahun
1962,71963 dan 1964 sudah ‘memasukkan dan mengedarkan barang-bararg-
oy dengan memakal merek-mezek- sengketa di wilayah. Indonesia,  tidak
dapat ‘dibenarkan oleh’ Mahkamah, Agung katena, bertentangan  den gan

maksud’ Undang-undang Merek tahun 1964 0 e

““‘Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbs ngaxxsubadan . tidak

dapat dibenarkan karena berdasarkan pcr_s_etuj;;an_gn_tar_a_:_'Xgnghq:_gﬁ'gbuSIlilgi
Kaisha (Tancho Coi Ltd: Jepang) dan:N.V. City Factory Jakarta dengan akte
notatis Abduf Latief No. 14 tanggal 5 Nopember. 1969 telah didirikan P.T.
Tancho Indonesia Co. Lid. dalam bentuk Joint Venture sesuai dengan

Undang:undang No.:1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, tetah

disepakati untuk: bersamarsama’ menjalankan: i{s;'éa_i{éaf:{;qsah_é_ schagai pabrik
pembualan, pengepaka =da_r:l__pe_n_yalp;_cfa;_i_.aiz_a.t{a__l'_a':t ke_¢_antilt_an_d'ai}- sebagai-

nya; hal mana juga beraril bersama-sama ‘mempeggunakar, merel Tancho;
™ Bahwa pemilikan suatau merek bersama itu dibolehian olefi Undang-
undang Merels i s R

penggugat 1

"~ Bahwaoleh karena itu ma
juga diperbolehkan menggunaka

- - merek Tancho tersebut di iﬁd_oﬁésiéf, hak-hak mana diperolehnya’ berdasat-

ka ntak kesasi/penggugat-asal

" mempertahiankan dan memperjoangkan




kan pemberian hak pribadi Tancho.Co. Ltd. sendiri sebagaimana termaktub
dalam persetujuan tersebut diatas; - .. T
‘Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sub d. dan sub & dari
putusan Hakim pertama tersebut diatas tidak dapat dibenatkan, karena
didaftarkannya suatu merek, sebagaimana diutarakan diatas, tidak me-
rupakan ‘syarat untuk pemberian perlindungan - kepada. pemilik sesuatu
merek; : g : e
Bahwa yang diberikan :’perlihéu‘ngan ‘gleh~ Undang-undang ' adalah
pemakai pertama di Indonesia, sekalipun ia tidak terdaftar;
' Menimbang, bahwa sepanjang dapat dibaca ‘dari puiusan Hakim
pertama beserta berita-acara sidang, maka jalannya ‘pemeriksaan Hakim
lersebut dalam babakan pembuktian masing-masing dalil, telah sampai
pada suatu phase dimana penggugat untuk kasasi/penggugat-asal telah
berhasil membuktikan dalilnya baha iz sebélum saat pendaftaran merek-
merck sengketa oleh fergugat dalam ‘kasasi/tergugat-asal, sudah memakat
merek-merek sengketa untuk barang-barang alat-alat kecantikan yang di-
maksudkannya dalam wilayah Indonesia; T _
Bahwa sepanjang dapat dibaca dari putusan Hakim pertama tersebut
hasil pembuktian yang telah dicapai oleh penggugat untuk. kasasi/penggugat
“asal diatas tidak: pernah dilemahkan .oleh sesuatu. pembukiian lawan dari
pihaknya tergugat dalam kasasi/tergugat-asal; bukankah Hakim itu sendiri
menyatakan bahwa suatu pemeriksaan ahli tentang kebenaran surat-surat
bukti yang oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dimaksudkan sebagai
bukii-lawan dan yang diragukan keasliannys oleh penggugat untuk kasasi/
penpgugat-asal-adalah stidakovelevant™; . o o e e T g
Bahwa sebenarnya saja, terlepas dari-palsu atau tidaknya surat-surat-
bukti yang dimaksudkan itu, antara lain bukti-bukti T,-1 dan.T.:5), surat-
surat-buki} termaksud tidak mungkin: dapat membuktikan adanya merek-
merek yang identik atau serupa dengan merek-merek yang sekarang sedang

- dipersengketlakan:iniz. v

Menimbang, bahwa meskipun:nampaknyaadalah diluar; perselisihan
juga antara kedua belah pihak bahwa antara merek-merek yang didaftarkan
oleh tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dengan merek-merek yang didalil-
kan sebapai milik penggugat untuk kasasi/penggugat-asal ‘ada ‘persamaan,
namun _seharusnya Hakim mempertimbangkan ‘soal ini, karena persoalan
_ pemakai pertama barulah timbul dalam hal adanya persamaan itu;

. Bahwa pertimbangan tersebut tidak terdapat dalam putusan Hakim
. pertama; . T

Bahwa soal ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan atau daldm
pokok tersebut adalah suatu persoalan hukum yang tunduk “pada “kasasi;

Menimbang, ‘bahwa menurut pendapat’ Mahkamah “Agung antara
merek-merek yang sekarang dipakai dan didaftarkan oleh tergugat dalam
kasasi/tergugat-asal disatu pihak dan ‘merek-merek yang oleh penggugat
untuk kasasi/penggugat-asal dibuktikan sebagai miliknya “dan teiah di-
pakainya lebih dahulu di wilayah Indonesia, ada persaraaan dalam ke-
seluruhannya; R T T TR TR RIS e

419



: ""Ménifﬁﬁa}ig’rséka!‘if!aéi’ tentang- soaI. keputusan dalam: lalu-lintas. per-
dagangan (handels-moraal} yang hendak’ ditertibkan oleh Undang-undang

| "Merek seperti’ terurai dlatas, bahwa Hak;m hendaknya selalu berpedoman

o kepada:

1. tujuan Undang-undang bahwa khalayak ramai harus diper]indungi
terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah di-
kenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baijk;

2. adanya kecenderungan secara tradisionil dalam masyarakat Indonesia
untuk menganggap barang-barang buatan Iuar negeri mutunya lebih

. baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan
_yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek- merck dagang luar
negeri yang tidak terdaftar di Indonema '

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim harus bersikap keras
terhadap- segala‘ macam usaha yang mengandung itikad yang tidak baik
untuk meniru merek dagang orang lain, baik dalam maupun luar negeri;
' Bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan
- orang lain itu nampak secara jelas sekali karena disamping kedua merek itu
mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek tergugat dalam
kasasi/tergugat-asal dicantumkan kata-kata: Trade Mark Tokyo Osaka
Co.” hal mana menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan
seakzn-akan barang-barang itu buatan luar negeri, padahal barang-barung
itw’ buatan Indonesia, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal
justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya.
_ -Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-undang yang meng-
* utamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tersebut maka perkataan
»pemakai pertama. di Indonesia’ harus ditafsirkan sebagai ',,pemakai
- pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)” sesuai dengan -azas-
hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang- beritikad baik
: dan tidak kepada orang yang beritikad buruk;

Bahwa selam dari pada itu soal pembukt:an siapakah dalam perkara ini
adalah pemakai pertama, tergugat dalam kasasi/tergugat-asal terang tidak
berhak atag 'perhraduugan yang hendak diberikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena segala apa yang dtpertlmb'mgkdn diatas,
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang mengenai pokok per-
kara ini juga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk kasasi/
. penggugat-asal
: Menimbang, baha tergugat dalam kasast/tergugat -asal sebagai pihak
.. yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam

.-_tmgkat pertama maupun yang Jatuh dalam'tingkat kasasn i

... Memperhatikan . pasal-pasal. Undang- undang yang: ~bersangkutan,
. Peraturan. Mahkamah' Agung- §ndoneSia No. 1 tg}n_m 1963 ‘dan- pasal 46
Undang-undang No. 13 tahun 1965; o e
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MEMUTUSKAN v waioggnt

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. Tancho
Indonesia Co. Lid. tersebut; _

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30
Maret 1973 No. 53/1972 G; _ N

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli
1972 No. 521/1971 G. dan No. 53/1972G.; =

Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan me-
mutus tersendiri perkara No. 53/1972 G.;

Mengadili sendirl :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama di
Indonesia dari nama/merek dagang Tancho dan karenanya adalah satu-
satunya yang berhak memakai nama/merek dagang tersebut di Indonesia;

Membatalkan pendaharan merek merek dagang atas ‘nama tergugat
yaitu:

a. merek dagang No. 82735 pada tanggai 9-'3-1966,

b.  merek dagang No. 82883 pada tanggal 6- 4-1966,

c.  merek dagang No. 82021 pada tanggal 2-11-1965,

d.  merek dagang No. 81492 pada tanggal 23- 1-1967,

e. merek dagang No. 53965 pada tanggal 31-10-1966,

f.  merek dagang No. 85203 pada tanggal 17- 4-1967,

g. merck dagang No. 86275 pada tanggal 29- 8-1967,

h.  merek dagang No. 86276 pada anggal 29- 8-1967,

i. merek dagang No. 86281 pada tanggal 29- 8-1967,

j.  merek dagang No. 86403 pada’ tanggal. 9- 91967, 7
k. ‘merek dagang No. 86669 pada tanggal 9- 10- 1%7,' S
L '

merek dagang No.

86672 pada tangga] G- 30 }967

Menolak gugdtan penggugat untuk se%ebahny . : _

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara batk yang
jatuk dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 705, (tujuh
ratus lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan daEam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 1972,.dengan Prof. R. Subell
S.H., sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan R.Z. Asildn’ Kusumak
Atmadja S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauia -dan diucapkan. dalam.
sidang terbuka pada hari Rabutanggal 20 Desember 1972 ' oleh: Ketua:
fersebut, dengan dihadliri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan R. Z. Asikin
Kusumah Atmadja S5.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan Sultan,
sebagai Panitera-Pengganti, dengan dihadliri oleh kedua belah pihak.
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Putusan Pengadilan Negerl Jakarta Pusat’ ' 'No. '521/1971 G dan No. 53/
1972 G. |

KE?UTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JA_KAR’;‘A NJSA'_E' mengadili' perkara-
perkara Perdata telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkara-
nya: '

P.T. Tancho Indonesia Co..Ltd., berkedudukan di Ialan Maluku
Mo. 4-6 Jakarta, yang diwakili oieh_péra Direkturnya: 1. Sutan Uman
Suryadi, 2. Wilson S. Sutan dan 3. Norimoto Asagiri, Penggugat.

Lawan:

Wong A Kiong [Ong Sutrisno} yang menamakan dirinya Direksi Tokyo
Osaka Co., bertempat tinggal di Jalan Jeruk 1X/42 Jakarta, Tergugat,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
Mendengar kedua belah pihak;
Melihat surat-surat yang dilampirkan;

Tentang dudulmya perka.ra

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum didalam putusan sela
tanggal 3 Pebrnari 1972, putusan penggabungan perkara daftar No. 53/
1972 G. kedalam perkara daftar No. 521/1971 G. tanggal 30 Maret 1972 serta
putusan sela tanggal 13 April 1972 daftar No. §21/1971 G.

No.53/1972 G. yang selanjutnya untuk menyingkat dianggap telah diulangi
lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa setelah adanya keputusan-keputusan sela serta
putusan penggabungan kedua perkara tersebut menjadi satu sebagaimana
diuraikan dalam keputusan bersangkutan, selanjutnya kedua belah fihak
telah mengambil sikap seperti lebih jelas tercantum didalam berita-berita
acara yang bersangkutan dalam perkara ini, yang karena itu untuk singkat-
nya dianggap pula diulangi lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kedua belah pihak fihak saling
mengajukan: kesimpulan-kesimpulan dengan saling pula mempertahankan
pendxrxan pendman mereka, maka kedua belah fihak iaiu mohon putusan;

- ' 'I‘entang Hukum
Menimbang, bahwa sekali lagi mengutip segala apa yang diuraikan dan
dipertimbangkan dalam putusan- putusan sela sebagaimana tersebut dan
diterangkan diatas;
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“Dalam konpensi Daftar No. 521 /1971 G dan daiam rekunpensi Daftar
No 53/1972 G.; :

Menimbang, bahwa tuntutan konpenst dalam perkara Daftar No 521/
1971 G. serta tuntutan rekonpensi dalam perkara Daftar No. 53/1972 G.,
setelah ditinjau dengan seksama safu sama lain mempunyai hubungan erat
yang tidak dapat dipisahkan yaitu: Pada pokoknya menuntuf pembatalan
sesuiiu merek dagang yang :telah terdaftar atas nama tergugat dengan
diserfai pula tuntutan panti rugi-vang atas alasan, bahwa merek dagang
., Tangho'' yang disengketakan dalam perkara ini pemakai pertamanya di
Indonesia adalah P.T. Tancho Co. Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dasar tuntutannya
Hu baik dalam konpensi daftar perkara Ne. 521/1971 G, maupun dalam
rekonpensi daftar perkara No. 53/1972 G. diajukan sebagax bukti berupa
antara fain:

{.  bukti pendaftaran merek Tancho di Pllipma dibawah No. 8670 {P.1)

tanpgal 26 Januari 1961;

2. bukti pendaftaran . merek . Tancho dl Smgapura ‘dibawah. No, 33863

{P.2) tanggal 5 Nopember 1963;

3. bukti pendaftaran merek Tancho di:Hongkong dlbawah No. 1(}{}2 (P 3

dalam tahun 1961;

4. bukti adanya pemasukan barang-barang keluaran P T. Tancho Co. Ltd

dari Jepang ke Indonesia pada tahun-tahun 1961, 1962 dan 1964

{bukii P. 4 sampai dengan P. 10}; : :

Menimbang, bahwa untuk lebih ‘meyakinkan, bahwa penggugat adalah '
satu-satunya yang berhak memakai merk dagang Tancho tersebut, telah
diajukan pula dalam perkara ini sebagai bukti, berupa akte pendirian
penpgugat yaitu akte Notaris tanggal 15 Nopember 1969 No.’ 14 dibuat
dihadapan Notaris Abdul Latif di Jakarta didalam akte mana ternyata
bahwa pengpugat didirikan dalam kerja sama (joint venture) antara P.T.
Tancho Co. Ltd. Jepang dengan N.V. The City Factory di Jakarta, dengan
persetjuan dan idzin serta surat Presiden tanggal 11 Oktober 1969 No.
96/ Pres/10/1969 dan Surat Mentert Permdustrlan No. Np 415/M/SK/X/
1969 tanggal (bukei P.33 dan P.35); T

Menimbang, bahwa tergugat daiam Jawabannya pada pokoknya me-
nyangkal bahwa penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merk
dagang Tancho tersebut di Indonesia, akan.tetapi tergugat sebagai orang
satu-satunya yang berhak memakai merk dagang tersebut di.Indonesia,
sebagaimana telah dikemukakan sendiri oleh Pengpugat dalam surat gu-
gatannya, bahwa merk dagang tersebut telah didaftarkan .di Direktorat
Patent atas nama tergugat tercantum dalam surat gugatan ad 10 a sampai
cengan 1—;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran “sangkalannya
tersebut oleh tergugat diajukan juga dalam perkara mx antara lain berupa'
mwkti-bukti:

AT



1.7 Surat Idzin Lurah ‘Bogor fanggal 4. Juli: 1949 dalam mana-antara lain
diterangkan, bahwa sejak, setidak-tidaknya mulai Juli 1949 -Wong A
- :Kiong telah’ membuka::usaha: dengan ‘nama: Tancha -dengan. huruf
~“Tionghoa Tan Ting (To1)i < 7 ien oo s -
2. Surat: keterangan: Kepala Jawatan Perindustrian: Propinsi: Jawa Barat
' Kotamadya’ Bogor tanggal:23 Agustus: 1971 dalammana: diterangkan,
“Wong* A Kiong pernah membuka usaha kerajinan . tangan pomade
- dengan nama-Tancho dengan: huruf: Tionghoa Tan Ting sejak tahun:
1949 sampai‘tahun:1962 (F. 3); 0 00 v v -
3. Surat keterangan No. 55/Ket/71 yang dikeluarkan oleh Sekretaris a.n.
- Pd.-Walikota Bogor tanggal 8 Desember 1971, dalam mana-antara lain
-diterangkan, .bahwa' Wong: A Kiong: pernah membuka _perusahaan
*-pomade dengan memakai nama Tancho dengan huruf Tionghoa. Tan
Ting sejak tahun 1949 (T.2); .
‘Menimbang, bahwa'sebelum meningkat lebih: jauh pada lain surat-
surat bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh
tergugat, Pengadilan Negeri terlebih dahulu berkehendak mempertimbang-
kan satu per satu apa hubungannya antara satu dengan’ yang lain: bukti-
bukti sebagaimana disebutkan diatas; R S
Menimbang tentang bukti P.1, P.2 dan P.3, bahwa diakui. sendirt oleh
penggugat dengan tegas, merek dagang Tancho yang didaftarkan di tiga-tiga
negara tersebut’ tertulis’atas nama Tancho-Kabushiki- Kaisha: (Tancho (o
Ltd.) dan bukan penggugat sekarang ini, sehingga: penggugat dalam. me-
ngemukakan pendiriannya sebagai pemakai pertama atas telah adanya
pendaftaran-pendaftaran tersebut .di ketiga negara diatas, tidak ~dapat
dibenarkan; AR TR R rvaliees
Menimbang tentang bukti P, f—’i'_sampai_déngan P. 10 ternyata dida!mﬁ
surai-surat_bukti tersebut, tidak satupun ternyata nama penggugat telah
dicantumkan didalamnya. tentang adanya transaksi dalam pengiriman
barang-barang dengan nama Tancho tersebut, melainkan oleh: lain fihak
yang bukan penggatat; S

+ Menimbang, bahwa dan _ke_e_x:daa:n fefscb;ﬁt :di_é{as, maka ‘bukti-bukti

tersebut tidak mempunyai kekuatan bagi.penggugat untuk dapat’ mem-
benarkan anggapannya sebagai pemilik pertama’ merek  bersangkutan,
dita_mbah"p_ﬁla harus diakui'dan’ tidak dapat dibantalr lagl,  bahwa- peng-
gugat baru dirikan atas: ketja sama-antara:P.T.- Tancho: Co. Ltd. Jepang
dengan NiV. City Factory di Jakarta dalam tahun: 1969; - oo

" Menimbang; bahwa karena penggugat merupakan suatu badan baru
yang berdirinya’ baru dalam tahun 1969, sekalipun penggugat terdiri dari
dua badan hukium' yditu Tarcho Co. Ltd. Jepang dangan N.V. The.City
Factory di Jakarta, tidak ‘dapat dan’ tidak akan dapat penggugat sebagal
suatu badan baru tersebut menganggap dirinya sebagai pemilik dan pe-
makai pertama dari merek dagang Tancho di Indonesia, yang kini ternyata
telah didaftar di Indonesia padd Direktorat Patent atas nama {ergugat sejak
sebelumn berdirinya penggugat; B R
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. Menimbang, bahwa Ahal ini dapat dibuktikan - pulaadanya penolakan
‘oléh Direktoral Patent — sekahpun se : ri engakuan peng-
gugat sendm .

Memmbang kembah pada bukt: P-\‘_ P.2dan P 3, bahwa P.T, Tancho
Co 1td. dalam melindungi_haknya atas merek. bersangkutan sekalipun ia
berkedudukan ds Jepang, telah. berusaha .mendaftarkan  merek-mereknya
tersebut dlberbagal negara antara, lain di chpma, Honglkong dan Singapura,
akan tetapi justru di Indonesia tidak ‘berbuat demikian. sekalipun.menurut
bukti, P..4. sampai dengan P 10 barang barang keluarannya telah. pula
d:masukkan di.Indonesia; T

~Menimbanp,/ bahwa.sikap: yang demlkmn 1tu maka tldak mungktn hak
atas .merek yang ‘telah’ hanya: didaftarkan: diluar Indonesia~saja, “harus
dilindungi pula: didalam. wilayah Indonesia, apabila-dikemudian:hari:telah
didaftarkan hak atan nama tersebut:oleh/orang:l ain di:Indonesia:seperti
halnya merek Tancho: yang: kini: telah: didaftar. dan terdaﬁ‘xr atas-nama
tergugat sejak tahun 1965, bukankah:di Indonesia juga ada.undang-undang
yang mengatur. soal_merek sebaga:mana tercantum daiam Undang undang
No. 21 iahun 1961 : :

Men;mbang tentang bukti P 33 P 34 dan P 35 bahwa bukt1 P 33
.tersd)ui merupakan ; bukiti tentang - berdirinya - penggugat -sebagai: ‘badan
hukum: belaka :dantidak :menunjukkan secara: tegas;: bahwa’ p_e,nggugat
sebagai pemakai atat .pemilik pertania :di-Indonesia atas:merek sengketa,
sedangkan bukti P:"34 :dan:P.:35 adalah!merupakan suatu perkenan'serta
idzin didirikan perusahaan.oleh: penggugat;:akan tetapi-sekalipun demikian
idzin-idzin: atau:perkenan tersebut-tidak/dapat; dianggap bahwa penggugat
dengan idzin-idzin atau perkenan tersebut harus memakai-nama dan:merek
dagang sengketa ;setidak-tidaknya- penggugat- dapat menganggap= dlrlnya
scbdg,m pemakai/pemilik pertma dari merek dagang sengketa;

~Menimbang, bahwa: oleh karenanya bukti-bukti diatas.yang dtgunakan
oleh penggugat untuk ‘menguatkan. pendiriannya sebagai pemakai/pemilik
pertama di Indonesia ‘merek :dagang sengketa - tidak -dapat dibenarkan;

Menimbang; tentang bukti- yang-diajukan: olehi:tergugat; Til; T.2:dan
T.3, bahwa . sekalipun :disangkal ‘kebenarannya’ ‘oleh - penggugat,’ namun
menurut hemat Pengadilan Négeri sengketa penggugat-tersebut yang hanya
menyebitkan baha bukii-bukti EP.I-,-'P.‘E--d_'an P.3+sangat diragukan tanpa
disertai bukii-bukti-yang seballknya,' tidak ‘dapat” 'r'riengu'raﬁg'i nilai pem-
‘buktian tersebut: hmgga karena xtu sangkaian penggugat demaklan ltu dapat
disampingkan;.:0c 0 20 pesin eoidhens shgnobBLOD iy

Menimbang, bahwa selanjutnya dtsampmg tuntutan - pembatalan {er-
sebut ‘atas dasir sebagai pemakai pertama atas’ merel bersangkutan, peng-
gugat didalam jawaban-jawaban lanjutannya, menge kan .
sekalipun’ ‘merek-merek tersebut telah terdaftar atas-nama teigugai, Aamun
pada hakekatnya ‘dan’: kenyataa_nnya tergugat ‘tidak’ pemah mempmdusxr
barang-barangnya dengan meretv._ efsebut kecuah h ya'- da: kan dan
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" Internasional ya:
©- 7 Menimbang,

_ fenir bahwa disamping hal diatas ini dikemukakan pula,
- “tergugat belum mendapat idzin resmi 2.1 . berupa idzin usaha dari Pemerin-
“tah Ibukota serta dari Departemen’ Perindustrian maupun’dari Departemen
" ‘Pérdagangan: untuk mengusahakan ‘peribuatan  industri pomade tersebut

"1 Menimbang, bahwa oleh karena ifu atas dasar ebagaimana dikemuka-

< kan diatas, penggugat berkepentingan pula- agar supaya ‘pendaftaran merek
- sengketa atas:nama tergugat oleh Pengadilan Negeri dibatalkan; =" *

... Menimbang; bahwa sebagai ‘diakui cleh: kedua' belah fihak, bahwa

. merek Tancho yang menjadi sengketa'ini telah didaftar di Indonesia atas
- ‘nama tergugat sebagaimana dibuktikan pula dengan-adanya bukti tambah-
' -.an:_;;B_erité_:%N?’gara_----_Ta}rgg_al:?.:28'--":_Nbp_ehi_ber__-;"1.96’/_'.3::N9’._ 95 dalam Tambahan

U '_.:_Bér'ita_-.:N_ég:_l?__a“‘m.fli_l_u :'d_iz'nuat:"'-_te_'nf'apg'__'__iétaha_d_id_a_ft:ir_kéhnYa-- merek tersebut;

7 Meénimbang, bahwa’ khusus. mengenai tunfutan pengglgat ‘untuk’ di-
. batalkannya merek tersebut atas dasar bahwa tergugat-_be!'u"m':’pe;n'ahf“mehi-
“peroleh idzin dari Pemerintal'serta tidak adanya produksi yang dikeluarkan
“olehtergugat - -hal'diatas ini apabila:benar: demikian:nainun: Pengadilan
" Negeri tidak sependapat dengan maksud ‘penggugat diatas, Karena bukan-
- kah p_énggﬁgaf’_sﬁndiri-..daiamzi berusaha untuk mendaftarkan merek tersebut
'sekalip__u:_';:'_ secaralisan telah:ditolak oleh” Direktorat-Patent, tuntutan- atas
~dasar- tersebut tidak dapat. dicampur dalam satu tuntutan:seperti sekarang
Cindy karena: _m_¢n1erlu_1_{_ah_73 pertimbangan-pertimbangan - dan’” penyelidikan-
. penyelldakantersebut, i S . e
- :Menimbang, bahwa karena:itu: tuntutan tersebut:harus: dikesamping-

", Menimbang tentang: pendirian. penggugat berkenaan, dengan  perlin-

“dungan hal mifik perindustrian yang dihubungkan dengan. ketentuan dalam

. pasal 4 .__;;_y;_i_t___.l':"d;a_rj;,?.__.jo_'“_pasal_f_l_G"a'yat_{__l'_'__c_ia_z_x;_21_._{;Inig_:: Paris tahuni1934;: yang

. -menyatakan bahwa penggugat berhak ataw prioritas. pemakaian ~nama/
. merek dagang:bersangkutan,’ ‘_E-’_é;igadilan’fN_é_g{:ri_-itidak._jsép:e_ndapat_ dan ber-

- pendapat, bahwa pendirian penggugat: tersebut. tidak-tepat,: karena bagai-
~ manapun Unie Paris tersebut _b_f_:h_xmf-'mengikat--selama_. Indonesia tidak- turut

dan’ - meratifisic perjanjian bersangkutan, - karena

serta menanda-tangani-. : _
bagaimanapun juga untuk Indonesia harus lebih diperhatikan Hukum yang
dibuat di’ Indonesia’ sendiri seperti halnya Undang-undang: Merek -tahun
1961 No. 243 =~ e BT L
. Menimbang, bahwa oleh karena i
" harus dikesampingkan; .o
* Menimbang selanjutnya, bahwa
- menyatakan sebagai wakil dari P.T

ugat demikian itu




karenn surat penyerahan hak tersebut ; :""qlum berdmnya peng~
gug':t Iag! pula tidak ternyata adanya erbuatan'.dan ‘Tancho' Kabushiki
.Katsha Jepang. telah mendaftarkan haknya tersebut di Indonesia sebagalv
mana ia !akukan di Iuar lndonesm, menurut Undang undang tahun 1961 N
21;

Menlmbang, bahwa oleh oleh karena itu pendlrlan penggugat sebaga:
diterangkan diatas pun patut dlsampmgkan pula;

Memmbang tentang bukti P, 6 (Laporan Pemer:ksa Ahh) Pengadllan
Negeri berpendapat, bahwa laporan demikian itu tidak ‘dapat dibenarkan,
oleh karena pembuatan laporan tersebut tidak’ dengan jalan yang ditentykan
‘menurut hukum, yaitu atas perintah Hakim dan _perintah maria "harus
disertai dengan satu surat keputusan dengan d:set‘taz puia kepentmgan-
kepentingan apa pemeriksaan itu diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal éiatas inj Pengadllan Negerl telah
pula menolak permintaan penggugat untuk melakukan pemeriksaan ahli
oleh karena permmtaan tersebut tidak relevant ‘dalam hubungan dengan
pokok. gugatan yang d:a}ukan oleh penggugat yang hanya berkenan dengan
soal pemakatan periama dari sesuatu merek;

. Mcmmbang. bahwa oleh karena 1tu bukti P 6 tersebut sebagai tidak
diperlukan harus d:kesampmgkan pula '_

Memmbang selanjutnya, bahwa setelah menghubungkan satu dengan
yang lainnya bukti-bukti seperti telah dipertimbangkan diatas, maka setelah
diselidiki dengan seksama, Pengadilan Negéri berpendapat, bahwa' bukti-
bukti yang selebihnya yang diajukan dalam sengketa ini, tldak satupun yang
dapat melemahkan Kedudukan tergugat ‘dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa o]eh karena itu dengan dasar dan atau- pertlmbang
an-pertimbangan seperti terurai' diatas, ‘maka’ cukuplah ‘bagi” Pengadilan
Negeri untuk ‘menyatakan, bahwa" penggugat yang berdlr;nya bary “dalam
tahun 1969, bukan sebaga: pemilik’ dan- pemakal ‘pertama di Indonesia
merek dagaig Tancho sebagai dlmaksudkan dalam’ gugatan ‘baik konpensi
dalam perkara No 521/1971 G maupun dalam rekonpenm perkara No.
33/1972 G,

Memmbang. bahwa demlkaanEah maka tuntutan untuk pembatalan
merek atas nama iergugat harus dxto]ak -

Dalam rekonpensi Daﬂar No 52]/1971 G dsm ﬁconpensi Daﬂn: Mo.
53/1972 G.

Memmbang, bahwa kedua tuntutan daIam perkara dxatas ms pada
hakekatnya mempunyai persamaan .dan- hubungan erat;satu. sama: lain,
sebagaimana tercantum dalam:jawaban rekonpens: tanggai 9 Desember 1971
dan tuntutan konpensi. Daftar No. 53/1972.G..dan yang. untuk se]anjutnya
guna menyingkat dianggap diulangi lagi disini se]engkapnya e

Menimbang, bahwa: tuntutan rekonpens: Daftar:No: 521/i971 G ‘mau-
pun konpensi -Daftar No:: 53/1972.G., ‘pada; kesimpulan ‘tuniutannya ber-
maksud: "'Penggugat rekonpensi No. 521/1971 G. dan penggugat konpensi
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No. 53/1972 G., scbagai pemegang dan pemakai pertama darl merex
Tancho di Indonesia menuntut tergugat rekonpensi Daftar No. 521/1971 G.
dan tergugat konpensi Daftar No. 53/1972 G., untuk menghentikan kegiat-
annya dalam mengedarkan barang-barang hasil produksinya yang memakai
nama dan merek Tancho dengan disertai pula lain-lain tuntutan yag ber-[J
hubungan dengan kegiatan pengedaran barang dagangan dengan memakai
nama dan merek Tancho miliknya; =~
. Menimbang, bahwa Pen:gadi_i_ein"_Negéti dengan mengingat akan pertim-
bangan-pertimbangan yang diuraikan dalam konpensi diatas, dimana tun-
tutan konpensi diatas telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan rekonpensi
Daftar No. 521/1971 G: dan tuntutan konpensi Daftar No. 53/1972 G.,
tidak memerlukan suatu, pertimbangan yang khusus dalam sengketa ini,
karena tegak atau runtuhnya tuntutan tersebut tergantung pada dikabulkan
atau tidaknya konpensi No. 521/1971 '_G‘.,‘ dan’ tuntutan rekonpensi Daftar
No.83/1972Gs L
' Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-
pertimbangan diatas, tuntutan konpensi Daftar No. 521/1971 G. dan
tuntutan rekonpensi Daftar No. $3/1972° G., telah dinyatakan ditolak,
sehingga dengan mendasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas,
tuntutan rekonpensi Daftar No. §21/1971 G. dan. konpensi Daftar No. 53/
1972 G., dapat dikabulkan, kecuali tuntutan-tuntutan lainnya yang akan
diuraikan dibawah ini; e
.. Menimbang, tentang tuntutan: . . . .
a. apar supaya setelah putusan_ini diumumkan_ untuk mengumumkan
amar keputusan tersebut didalam sedikit-dikitnya, tiga surat kabar di
... Ibukota, Pengadilan Negeri berpendapat kurang terdapat alasan untuk
. .mengabulkannya, hingga karnena itu harus ditolak; . I
b, uang denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupish) untuk
setiap kali tidak dipenuhi putusan ini, harus pula ditolak oleh karena
_.menurut pendpat Pengadilan Negeri tuntutan denda ini berhubungan
erat depgan tuntutan pengumuman keputusan dalam surat kabar yang
sebagaimana diuraikan diatas, telah dinyatakan ditolak;
¢. uang kerugian yag disandarkan dengan adanya daftar perincian yang
dilampirkan dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta Rupiah), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tuntutan kerugian
sebesar jumlah. tersebut merupakan jumlah yang sangat berlebihan.
hingga karena itu Pengadilan Negeri akan memberikan jumiah sendiri
menurut rasa keadilan dan kepatutan, yaitu hanya sampai sejumlah
 Rp. 5.000.000,- (lima'juta Rupiah) yang-harus dibayar-dalant waktu
7 7 hari setelah putusan ini' mendapat kekuatan pasti; R
d.” - putusan untuk’ dapat dijalankan lebih dahuilu, ‘Pengadilan: Negeri ber-
" penddpat ada alasan‘yang tepat untuk dikabulkan, yaitu khusus menge-
nai soal hukuman' penghentian: pengedaran pemakaian dengan nama
/merek Tancho, Tan Ting dan gambar burung Bango'terbang dalam
' lingkaran, untuk semia‘jeniks barang kosmetika termasuk pomade dan
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uang paksa, sedangkan terhadap putusan soal &ang kerug:an kurang
. -cukup beralasan untuk dikabulkan;. .

Menimbang, bahwa dalam “hal dlkabulkannya tentang penghenttan-
serta uang paksany& tersebut untuk. dapat dijalankan lebih dahulu, yalah
dikarenakan bahwa tergugat rekonpensi sekalipun-telah ditolak dalam pen- .
daftarannya untuk menggunakan merek bersangkutan, tetapi hingga terjadi-
nya sengketa antara kedua fihak ini, secara terus menerus dan tidak
disangkal olehnya, bahwa tergugat rekonpensi tetap menggunakan dengan
mengeluarkan barang-barang hasil produksinya dengan memakai nama dan
merek Tancho, yang telah terdaftar atas nama penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan hanya dikabulkan
untuk sebahagiaan;

Menimbang tentang tuntutan dalam provisi:

Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan pokok sekalipun hanya
untuk sebahagian, maka tuntutan provisi telah tidak diperlukan lagi untuk
dipertimbangkan lebih jauh, harus dikesampingkan;

Menimbang, tentang biaya perkara, bahwa adalah tepat dan tidak akan
bertentangan dengan hukum, apabila fihak yang mendapat kekalahan
datam sengketa ini harus dihukum untuk memikul seluruh biaya perkara;

Memperhatikan akan.pasal-pasal dari Undang-undang yang bersang-
kutan

MENGADILH

., . Dalam konpenst Daftar No. 52171971 G. dan rekonpensi Daftar No.
53/ 1972 G.:

Menolak tuntutan-tuntutan konpensi dan rekonpensi dalam kedua
perkara tersebut;

Dalam rekonpenst Dafisr No. 521/1971 G. dan konpeﬁsi Paftar No.
53/1972 G.:

Mengabulkan gugatan-gugatan fersebut untuk sebahagiaan,

Menyatakan, bahwa Firma Tancho Osaka Company adalah satu-satu-
nya yang berhak di wilayah Indonesia untuk memakai nama. -dan merek
Tancho sebagai nama perusahaan (Handelsnaam).

Menyatakan, bahwa f{ergugat telah melakukan’ perbuatan melawan
hukum terhadap penggugat.

Menghukum tergugat untukisegera membayar sebagat uang ganti ke-
rugian sejumlah Rp. 5:000.000,- (tima juta Rupiah) kepada periggugat yang
harus dibayar olehnya dalam waktu 7 han seteiah putusan ini- mendapat
kekuatan pasti.

Menghukum tergugat untuk segera menghent:kan pémakaian pada
semua bungkusan yang berbentuk apapun‘jiiga dan pada-etiket-etiket merek
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perusahaan dengan memakai nama merek: Tancho, Tan Ting’ (dalam:huruf
Tionghoa atau Kanji) dan gambar burung Bango terbang dalam lingkaran,
untuk semua barang-barang kosmetika termasuk pomade, minyak rambut,
tapal gigi, sabun, obat-obatan dan sebagainya d: Indonesm yang ‘telah
terdaftar atas nama penggugat.

Menghukum pula tergugat untuk dalam’ Jangka waktu 7 hari~ sesudah
putusan ini diberitahukan atai diucapkan, mencabut dan  menghilangkan
dari peredaran di Indonesia semu % “roduksinya yang sejenis dengan produk-
si penggugat yang memakai merek degang Tancho, Tan Ting (dalam huruf
Tionghoa atau Kanji) dan gambar burt«; Bango terbang dalam lingkaran.

Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa pada penggugat
untuk setiap harinya tergugat alpa memenuh1 keputusan diatas sebesar
Rp.50.000,- (lima-puluh ribu Rupiah).

Menghukum. tergugat untuk membayar: semua biaya perkara yang
hingga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp. . . .. . .

Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu,
khusus terhadap soal perintah penghentian dan pengedaran serta pemakaian
merek/nama Tancho, Tan Ting. disebutkan diatas. serta uang . paksanya,
sekalipun ada perlawanan atau bandmg dan kasasi.

~Menolak tuntutan untuk selebiinya. - _

Demikianlah, maka putusan ini diambil dan diumumkan didalam per-
sidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 1972, oleh Mohamad Scemadijono.
8.H.,Ketua, dengan dihadiri oleh Achmad, Panitera Penggantl, serta kuasa
penggugat, akan tetapi diluar hadirnya tergugat atau kuasanya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/1972 g

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE’IUEMNAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT mengadili perqua per-

kara Perdata, telah mengambil putusan sebagai berikut didatam perkaranya

Ong Soetrisno dahulu Wong A Kong, pengusaha bertempat tinggal

.di Jakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk -ciirinya..sendir_i

menurut akte Notaris Mochtar Affandi 5.H. tertanggal 28 Agustus .

1967 No. 62 juga dalam jabatannya sebagai Direktur dan Pesero

Pengurus.- dari. dan- karena, ifu. untuk dan .atas nama ;. Firma

wTancho: Toyo Osaka Copany”’ ,_berkedudukan di }akarta ﬁ’enggu..
gat,pengacara Yap Thiam Hien $.H.,
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~lawan

Perseroran Terbatas P. T: T;;iché 'Iu&on'e:wa C'O IIILIIa' N berkedu
dudukan di Jakarta, Jalan Maluku No. 4—6, Tergugat, pengacara
Adnan Buyung Nasution 5.H.

P_engadilan Negeri Jakarta Pusat:,
Mendengar kedua belah fihak;
Melihat surat-surat yang diajukan;

' Tentang duduknys ﬁérkam H

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tanggal 2 Pebru-
ari 1972, memajukan gugatan yang bunyinya seperti berikut:

Bahwa penggugat adalah suatu perusahaan dibawah firma yang didiri-
kan di Jakarta pada tanggai 21 Juni 1966 dengan. akte No. 35 Notaris
Machtar Affandi 5.H. di Jakarta dengan memakai nama perusahaan (han-
delsnaam/firma- naam) ,,Firma Tancho TO.&‘YO Osaka Company atav di-
singkat ,,Firma Tokyo Osaka Co.” (lihat PX, Py, Pz); =~ .

. Bahwa dibawah dan dengan nama perusahaan fersebut penggugat sejak
waktu itu secara syah berusaha dan bertindak dalam ldlu-lintas pengusaha-
an dan pezdagangan yakni mengusahakan dan menjalankan industri se-
UIMUMmnYya, khususnya industri barang-barang kecantikan dan feperiuan
rimah-langga mzqaiqp Pasta Gigi — dan. sclamu%nja melak ukan segala
perbuatan dan tindakan. yang bersa*&gkutan PR dengan dan dibawah
nama Firma Tancho Tokyo Osaka Company (cf. P1); _

" 'Bahwa dari Pemermt&h DKI .DR telah- dlperoieh idzin usaha semula
dengan No. U.G. 2235/7/1965 ttg. 20 Mei 1966 dengan pendaftaran pet-
usahaan dengan nama "Tokyo Osaka Co” . yang ‘kemudian dengan catatan
No. 101a/1969 {tg. 3 Mei dibalik atas nama Firma ”Tancho Tokyo Osaka
Company” (bandmg tampiran_ product P-10); L

Bahwa oleh karena itu penggugat telah mempunyat hak pemakaran atas
nama perusahaan (handelsnaam} "Tancho” terhadap thak kettga

Bahwa oleh karena itu penggugat telah mempunyai hak pemakaxan atas
nama perusahaan (handelsnaam) "Tancho” terhadap pihak: ketiga; .

Bahwa hukum di luar negeri (Peranms Jerman, Belanda m:sa%nya) juga
fetap menjamin hak pemakaian tak terganggu dari nama perusahaan,
analoog dengan hak adtas cap (merk) dagang,

_ Bahwa juga: yunsprodensx Negeri Belanda memperl’uat hak atas nama
perusahaan dengan keputusan seperti: i R

H.R. 21 Mei 1948 N.J. 1949 No. 681,

H.R. 24 September 1928 N.I. 1928, bl. 1561 ;
{terkutib dalam kort begrip van. het recht betreffende de. mdustneie en
intelectuele eigendom, drucker-bodenhausen, Vxerde druk bewerkt door mr,
L. Wichers Hoeth, pag. 133 v.v.);
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Bahwa penggugat berpendapat bahwa juga hukum kita melindungi dan

menjamin nama perusahaan terhadap gangguan, tiruan atau pemalsuan,
sama seperti dalam hal merek dagang;
" “Bahwa kini ternyata telah dirikan suatu joint- enterprice di Indonesia
yang memakai nama P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd. dengan menjalankan
pabrik cosmetika yang menjual produksmya di Indonesia dolam bermacam-
macam bungkusan yang memakai merk dagang "TANCHO”, hal mana
sudah melanggar pula hal atas merek dagang dari Direktur dan pesero
pengurus Penggugat pribadi, denganm memmbufkan kerugian yang amat
besar;

Bahwa penggugat sangat berkepentingan sekali bahwa nama perusaha-
annya tidak ditiru atau disalah-gunakan oleh pihak ketiga, khususnya oleh
tergugat;

Bahwa tergugat telali' mengetahui bahwa nama dan merk "Tancho”
adalah hak-hak yang terdaftar atas nama penggugat dan atas nama pribadi
Direktur penggugat, tergugat terus juga mendirikan perseroan bersamanya
dan membuka pabriknya dengan memakai nama perusahaan dan merk
dagang "Tancho” hal mana menimbulkan kerugian kepada penggugat;

Bahwa penggugat tidak usah membiarkan perbuatan melanggar hak
dan kepentingannya itu;

Bahwa penggugat melalui kuasanya ini pada tanggal 20 Oktober 1971
No. T.7.5./305/X/71 telah menegur tergugat, tetapi ternyata sia-sia, untuk
berhenti memakai nama perusahaan dan merek dagang ""Tanche’’;

Bahwa penggugat kiranya diperkenankan meminta perhatian Pengadil-
an Negeri bahwa juga Pemerintah kita, in casu Direktorat Jenderal Pembi-
naan Hukum Departemen Kehakiman telah melindungi dan menjamin hak
atas nama perusahaan seperti ternyata dalam persoalan nama "PIONEER”
(cf. surat keputusan ttg. 10 Januari 1972 No. J.A.5/6/13);

- Bahwa gugat ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka karena itu
dapat dijalankan lebih dahulu meskipun bandlng atau bantahan;

Bahwa penggugat khawat:r bahwa tergugat dengan dibantui modal
yang besar dari counter-part asingnya dapat menimbulkan kerugian lebih
besar lagi kepada penggugat yang tak dapat dipulihkan kembali (onherstei-
baar verlies) dengan berusaha dan berdagang dibawah nama merek "Tan-
cho”, maka karena itu Penggugat amat berkepentingan sekali dan bersama
ini mohon dengan hormat supaya sengketa ini dapat diperiksa dalam
persidangan yang dipercepat dengan memberi keputusan procisionil;

Maka oleh karena hal-hal seperti diuraikan diatas Penggugat mohon
dengan segala hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me-

mutuskan dengan keputusan yang dapat d:]alankan lebxh dahuiu mesk:pun
banding atau bantahan: .

Daiam provisi :
. Memutuskan dan sementara perkara pokok ini belum diputuskan me-
iarang kepada’ tergugat P.T. Tancho Indonesaa Co.” Ltd." yang ber-
“kedudukan diJakarta; di Jalan Maluku No. 4 6, segera yakm dalam
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2 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan'atau diberitahiikan kepada-
nya memakai nama perusahaan."Tancho” dalam nama perusahaan
dan pabraknya serta menghentxkdn menggunakan nama “"Tancho” bagi
segila usabanya dan pada semua barang-barang mtllknya, tanpa suatu
kekecualian semacam apapun juga; '

1. Menghukum tergugat P.T. Tancho Indonesia Co. Ltd te1sebut untuk
membayar kepada Penggugat di, kantor kuasanya ini uang paksa sebe~ _
sar Rp.1000.000,- (satu juta: Rup;ah) untuk tiap h&i‘l dan tiap. kali ter-._ .
gugaf meianggar atau tidak mentaati keputusan ini. )

D&l&m g}erkam pokok L L

I.  Memutuskan dan meny’ttakaﬂ bahwa Penggugm Flz‘nm Tancho TU?&.}!O
Osaka Company yang satu- -satunya %Jerhak di wilayah Indones;a antuk '
memakai nama Tancho sebagai nama pexusazaan (imndeisnaam) '

Il. Menghukum tergugat dan semua cabang atau pamakz}annya untuk"
mencoret nama '"Tancho’’ dari nama “perusahaannya seria untuk meng-
hentikan pemakaian nama "Tancho” dalam segala. usahanyq di TIndone-

" sia dan pada barang-barang ‘miliknya satupun juga tidak terkecuali kan,
yakni dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah keputusan ini dincapkan
atau diberitahukan kepadanya;

HI. Menghukum dan memerintahkan tetgugat untuk dalam 7 (tujuh) hari
setelah keputusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya, meng-
umumkaiiseluruh amar Keputusan:ini ‘didalam: sedlkzt d:i{;tnya hga
surdt kabarbesar di Thu-Kota lakarta:Raya; _

IV, Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ds kantor
kilasanya ini, :denda sebesar Rp. 10.000.000;-(sepuluh juta ‘Rupiah)
untuk setiap ham dan setmp kali tergugat tidak: memenuh1 i{epntusanz_;-
ini;

V. Mcngmkum tergugat umuk :mmbayar k&rug:an sebear Rp 100 000,
000, -{seratus- juta-Rupiah) menurut daftar perincian yang diserahkan

- kepada Pengadiian.atau menurut perumbangan keadilan dan keb:}ak- :
sanaan Pengadiian’kepada Penggugat.di kantor kuasanya ini, .yakni: da—__'
Jam 7{tujuh) hart setelah keputusan ini dmcapkan atau; dxbcrmhukan._
kepadanya; s : e ArEe

Vi Menghukum tergugai untuk membayar semua ongkas perkara

Menimbang, bahwa setelah pada hari persidangan pertama kedua fihak
datang menghadap dan diwakili oleh kvasanya masing-masing dan setelah
tidak dapat diusahakan perdamaian, maka lalu dilanjutkan pemeriksaan
perkara kedua fihak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana ter-
cantum dalam berita-acara yang bersangkutan dalam perkara ini yang
kemudian guna menyingkat dianggap diulangi lagi disini selengkapnya;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini,
Pengadilan Negeri berkehendak untuk mengambil keputusan yang akan
dipertimbangkan dibawah ini seperti berikut;
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Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan penggugat sebagalmana
telah diuraikan diatas;

Memmbang. bahwa sebelum memngkat pada pemenksaan perkara
kedua fihak ini sedalam-dalamnya, Pengadllan Negeri setelah meninjau
akan isi dan maksud gugatan. dalam perkara ini, terdapat suatu kesimpulan,
bahwa gugatan dalam perkara ini mempunyai hubungan erat sekali ‘satu
sama lain dan ternyata pula sangat bersangkuian (berknocht) dengan perka-
ra antara kedua fihak juga yang masih belum diputus yaitu' perkara yang
telah terdaftar terlebih dahuly dibawah Ne.521/1971 G., -sehingga’ karena-
nya untuk lebih praktlsnya pemeriksaan perkara No. 53/1972 G. ini-perlu
diambil suatu keputusan untuk dlgabungkannya perkara tersebut kedalam
perkara Daftar No. 521/1971 G. yang kini juga masih dalam tataf pemer;k '
saan Pengadilan;

Memperhatikan akan pasal- pasal darl Undang undang yang bersang
kutan;

MEMUTUSKAN :

Menggabungkan perkara Daftar No. 53/ 1972 G. tersebut kedalam
perkara Daftar No. 521/1971/G. yang kini sedang dalam taraf pemeriksaan:

Menentukan; bahwa kedua perkara yang sudah digabungkan. tersebut
diajukan lagi bersama-sama dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada hari Kemis, tanggal 6 April 1972, jam 9.00 pagi. . :

Menahan putusan tentang bxaya perkara hlngga putusan yang peng-
habisan.

Demikianlah maka putusan penggabungan ini diambil dan diumumkan
didalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan
terbukd untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30-Maret 1972 oleh Moh-
amed Scemadijono 8.H., Ketua, dengan di hadiri oleh Achmad, Panitera
Pengganti, SERTA wakil—waki! dari kedua belah fihak. -
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