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ABSTRACT

Denny Audwin, NIM 1508015200, Augusts 18, 1997.  Study Program Of Law, Concentration On Civil Law. With The Title Research Legal Implications Towards Trademark Rights Disputes Between PT. Terbit Financial Technology and PT. GOTO Gojek Tokopedia (tbk), under Guidance, Dr.Emilda Kuspraningrum, S.H. ,K.N., M.H and Setiyo Utomo,S.H., M.Kn.


Registration of a brand is useful for identifying goods and services produced or distributed by a particular company, giving the company the right to use the brand exclusively. Owners of registered marks/brand have the right to prevent others from using their marks without permission. Remembering a brand is something that can be used to identify a product or company in the market. However, in practice there are still trademark rights disputes. This happened to a company called PT. Terbit Financial Technology that previously sued PT Gojek Tokopedia (Tbk) was PT Aplikasi Karya Anak Bangsa for the use of the GOTO brand.


For the registration which is carried out on the basis of bad faith, legal action can be taken, namely the cancellation of the mark. In addition to efforts to cancel the mark due to a violation. There are also other efforts that can be made regarding the consequences of the violation, namely efforts to compensate and/or stop all actions related to the use of the mark. Mark registration can be canceled if there are similar marks in the same class and type. The Directorate General of Intellectual Property will see the similarities in concept, phonetics, and visuals. If the brand and concept are different but the phonetics or pronunciation are the same, the registration will potentially be cancelled.


This research uses a doctrinal approach based on legislation. There are two main things that are the subject of discussion, namely the legal arrangement of the trademark rights dispute proposed by PT. Terbit Financial Technology and PT. GoTo Gojek Tokopedia and the legal implications for registered trademark rights holders.
ABSTRAK

Denny Audwin, NIM 1508015200, 18 Agustus 1997. Program Studi Hukum Perdata. Dengan judul penelitian Implikasi Hukum Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Terbit Financial Technology Dengan PT. GOTO Gojek Tokopedia (tbk), dibawah Bimbingan, Dr.Emilda Kuspraningrum, S.H. ,K.N., M.H dan Setiyo Utomo,S.H., M.Kn.

Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Mengingat merek adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Namun dalam prakteknya tetap adanya sengketa hak merek. Hal ini terjadi pada Sebuah perusahaan bernama PT. Terbit Financial Technology yang menggugat PT Gojek Tokopedia (Tbk) sebelumnya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atas penggunaan merek GOTO. 

Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Selain upaya pembatalan merek akibat adanya pelanggaran. Terdapat juga upaya lain yang dapat dilakukan terkait akibat dari pelanggaran tersebut yaitu upaya ganti rugi dan/atau pengehentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pendaftaran merek dapat dibatalkan jika ada merek yang mirip di kelas dan jenis yang sama. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melihat kemiripan konsep, fonetik, dan visualnya. Apabila merek dan konsepnya berbeda tapi fonetik atau pengucapannya sama, maka pendaftaran berpotensi akan dibatalkan. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang berbasis pada peraturan perundang-undangan. Terdapat dua hal pokok yang menhadi pokok pembahasan yaitu pengaturan hukum terhadap sengketa Hak Merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan  PT. GoTo Gojek Tokopedia danimplikasi hukum bagi pemegang Hak Merek yang terlebih dahulu terdaftar.
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Citation: Denny Audwin, Emilda Kuspraningrum, Setiyo Utomo. 2022. “Implikasi Hukum Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Terbit Financial Technology Dengan PT. GOTO Gojek Tokopedia (tbk)” Mulawarman Law Review.
PENDAHULUAN
Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting dalam pembeda dalam suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam suatu produk yang diperdagangkan, kualitas dan jaminan terhadap merek atas barang atau produk yang ditawarkan kepada konsumen harus diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan mutu dari hasil produksinya karena hal-hal tersebut menjadi identitas dan pembeda produk yang mereka buat dengan produk produsen lain.

Merek sudah lama dikenal oleh manusia, yaitu sejak manusia mulai memproduksi berbagai barang dan jasa, dimana merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum lain. Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dengan barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi memiliki tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
 Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.

Di Indonesia, merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad Ke-19 dan abad Ke-20. Pada masa penjajahan Belanda tersebut, sudah banyak produk dihasilkan Indonesia, seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek. Hanya saja, tujuan pemakaian merek pada masa itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen, perancang dan/atau penyedia jasa spesifik, fokus branding pada masa itu belum dipusatkan pada identitas dan diferensiasi masing – masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek.
 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang – undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (first to use atau stelsel deklaratif).
 Hak atas Merek yang ditentukan atas dasar pemakaian pertama kali, sedangkan pihak yang mendaftar hanya menimbulkan anggapan, bahwa ia sebagai pemakai pertama kali, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Sistem ini dikenal dengan Sistem Deklaratif atau sistem first to use. Terhadap pemilik Merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang menganggap sebagai pemakai pertama kali sekalipun tidak terdaftar. Dengan demikian dalam sistem deklaratif ini apabila terjadi sengketa tidak mudah pembuktiannya tentang siapa sebenarnya yang pertama kali memakai Merek guna menentukan siapa yang benar-benar berhak. Seorang pemilik Merek yang tidak mendaftarkan mereknya, harus menyediakan bukti-bukti tentang pemakaian mereknya dengan berbagai surat-surat atau kesaksian lain yang tidak mudah untuk dikumpulkan atau disajikan.

Sehubungan hal tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menerapkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (first to file). Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan sistem pendaftarannya sama (first to file). Dengan menganut Sistem Konstitutif (First to File) yaitu adanya kewajiban pendaftaran bagi pemilik Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum. Agar suatu merek memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut sedangkan pada merek yang tidak terdaftar si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat suratsurat yang diajukan sebagai bukti otentik di dalam pemeriksaan di pengadilan. Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Mengingat merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. 

Pengusaha bisanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.
 Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara lengkap tentang pendaftaran merek, namun dalam prakteknya tetap adanya sengketa hak merek. Hal ini terjadi pada Sebuah perusahaan bernama PT. Terbit Financial Technology yang menggugat PT Gojek Tokopedia (sebelumnya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) atas penggunaan merek ‘GOTO’.
PT. Terbit Financial Technology menyatakan merek GOTO untuk kelas 42 sudah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020 dengan perlindungan sampai 10 Maret 2030 dan merek ini merek ini baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021. Sementara merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia dengan nomor IDM000936924 baru didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2021. Namun, sebenarnya merek tersebut sudah dimohonkan pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah mendapatkan perlindungan hingga 5 Maret 2031. PT. Terbit Financial Technology mengajukan gugatan ke PT Gojek Tokopedia (Tbk.) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 November 2021 dengan nomer register Perkara No. 71/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst karena dianggap melakukan pelanggaran atas hak merek. Dalam pendaftaran hak merek yang menggunakan sistem first to file tetap memungkinkan terjadinya pelanggaran atas merek. Dengan adanya sengketa gugatan hak merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology terhadap PT. GoTo Gojek Tokopedia (Tbk), maka peneliti ingin menganalisis pengaturan dan implikasi hukum dari adanya gugatan sengketa Hak Merek terhadap keberlangsungan kegiatan usaha kedua belah perusahaan
METODE PENELITIAN
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan (Black Letter Law). Dalam pendekatan ini, penulis akan mengkonstruksi dan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dengan regulasi hukum lainnya serta teori-teori yang relevan termasuk asas-asas hukum, prinsip dan doktrin yang mendukung pelaksanaan konstruksi hukum tersebut untuk mencapai kebenaran hukum sekaligus solusi dari permasalahan hukum.
PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Sengketa Hak Merek Yang Diajukan Oleh Pt. Terbit Financial Technology Dan  Pt. Goto Gojek Tokopedia (Tbk)

Sebuah perusahaan bernama PT Terbit Financial Technology menggugat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT. Tokopedia yang keduanya sekarang merger menjadi PT Gojek Tokopedia, Tbk Rp 1.836.926.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah) atas penggunaan merek GOTO. Gugatan ini diakui pihak PT Gojek Tokopedia (Tbk) dalam prospektus perusahaan.
 PT. Terbit Financial Technology kehilangan investasi sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar). Salah satu investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di bernama PT Terbit Financial Technology. Karena baru tahu kalau Gojek dan Tokopedia menggunakan nama GoTo saat pengumuman merger 17 Mei 2021. Sebelumnya perusahaan tersebut menggunakan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai perusahaan induk aplikasi Gojek. 
PT. Terbit Financial Technology sempat mengirimkan somasi ke Gojek dan Tokopedia pada 23 Juni 2021 yang intinya meminta kedua perusahaan menghentikan penggunaan nama hasil merger tersebut. Tapi tak ada tanggapan sehingga PT. Terbit Financial Technology kehilangan investasi tersebut. PT. Terbit Financial Technology menganggap merek GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) dan 2 variasi lainnya (goto stylized dan goto financial) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology.
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	Gambar 2.1

Logo milik PT. Terbit Financial Technology
	Gambar 2.2

Logo milik PT. Gojek Tokopedia (Tbk)


PT. Terbit Financial Technology merupakan pihak pemegang atau yang sudah teregistrasi di dalam hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM dan telah memiliki sertifikat tersebut, sedangkan pihak-pihak lain baru sekadar mendaftar. Dalam status baru mendaftar mereka sudah menggunakan untuk memperoleh manfaat secara ekonomis untuk menarik investor. 
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Gambar 2.3

Pendaftaran Kelas 42 Milik PT. Terbit Financial Technology
PT. Terbit Financial Technology menyatakan merek GOTO untuk kelas 42 sudah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020 dengan perlindungan sampai 10 Maret 2030 dan merek ini baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021. Sementara merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia dengan nomor IDM000936924 baru didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2021. Namun, sebenarnya merek tersebut sudah dimohonkan pada tanggal 11 November dan telah mendapatkan perlindungan hingga 5 November 2021.
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Gambar 2.4

Pendaftaran Kelas 42 Milik PT. Gojek Tokopedia (Tbk)

Kelas 42 sendiri adalah klasifikasi kelas barang dan jasa dengan klasifikasi merek Jasa penelitian dan tehnologi dan penelitian dan perancangn yang berhubungan dengannya, jasa penelitian dan analisis industri, perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. PT. Terbit Financial Technology akhirnya merugi dan akhirnya memilih jalur hukum terhadap PT Gojek Tokopedia (Tbk). Mereka melaporkan PT Gojek Tokopedia (Tbk) ke Polda Metro Jaya pada 13 Oktober 2021 dengan No. Register LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan ini, pihak terlapornya yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Sekarang PT Gojek Tokopedia Tbk), PT Tokopedia, beserta para CEO perusahan tersebut. 
Keduanya dilaporkan terkait tindak pidana merek, Pasal 100 ayat 2 dan atau Pasal 102 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu pula PT. Terbit Financial Technology mengajukan gugatan ke PT Gojek Tokopedia (Tbk) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 November 2021 dengan nomer register Perkara No. 71/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst karena dianggap melakukan pelanggaran atas hak merek. Gugatan tersebut menyatakan bahwa PT Gojek Tokopedia (Tbk) telah melakukan pelanggaran dengan menggunakan merek ‘GOTO’ yang telah didaftarkan di bawah No. IDM000858218 atas nama PT. Terbit Financial Technology untuk kelas 42.

Bahwa jika dilihat dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka kasus sengketa merek GOTO ini dapat diuraikan bahwa kedua merek dagang tersebut memiliki persamaan. Persamaan dalam hal bentuk, bunyi dan ucapan. Dapat diketahui jika GOTO milik PT. Terbit Financial Technology dan GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) memiliki persamaan pada pokoknya karena terdapat 2 (dua) element atau unsur yang sama diantara keduanya. Dalam susunan kata dan hampir serupa dan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal itu dapat menjadikan kebingungan publik jika tidak diteliti dengan jelas mengenai produk tersebut. Warna yang digunakan juga hampir sama yaitu hijau. 
Pada tanggal 2 Juni 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan perkata dengan Nomor Perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst antara PT. Terbit Financial Technology dengan PT Gojek Tokopedia (Tbk) dengan amar putusan: 1) Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. 2) Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak kekayaan Intelektual No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tersebut. 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Implikasi Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Terlebih Dahulu Terdaftar
Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.  Ada beberapa dimensi implikasi hukum melihat dari norma hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Implikasi dari kebijakan tersebut meliputi Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat, Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik serta biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dapat dikaitkan dari adanya sengekat merek GOTO dengan dimensi implikasi hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah terkait kesesuaian pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menghasilkan 2 (dua) hal dari segi norma hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan pembatalan dan penghapusan merek terdaftar serta adanya upaya ganti rugi dan penghentian kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan merek. 
Tindakan Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
 
Dalam dunia perdagangan memang sering kali terjadi perselisihan di dalamnya. Kegiatan yang menyangkut Kekayaan Intelektual merupakan kegiatan yang seringkali mengandung risiko. Risiko yang dimaksud adalah sengketa seperti peniruan atau pemboncengan. Terutama dalam penggunaan merek, merek dapat dikategorikan salah satu aset milik perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan perwujudan dari reputasi perusahaan tersebut.
Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan dan pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.
 Sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif.
 Kedua, Sarana Perlindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 
Akibat  hukum  apabila pihak  yang  menemukan  merek pertama   kali   belum mendaftarkan   mereknya   kepada   Direktorat Jenderal   Kekayaan   Intelektual,   maka   pihak   lain   dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sah  dan  apabila  hal tersebut  terjadi  maka  pihak  pertama  yang  menemukan  merek  akan merasa  sangat  dirugikan  namun  tidak  bisa  melakukan  tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya Selain itu, pelindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan pelindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 
Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. implikasi dari KUH Perdata ini adalah pemilik  asli  merek  dapat  mengajukan gugatan  kepada  pengadilan  yang  berwenang  yaitu  pengadilan  niaga, serta melalui jalur non litigasi. Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. 
Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang memberikan celah dalam kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut dapat diduga terjadi iktikad tidak baik dari PT Gojek Tokopedia (Tbk) karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology yang sudah terdaftar.
Sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Merek 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal 20 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika: Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut bararg dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar untuk menentukan adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. 

Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga dengan disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 
Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, pembatalan merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan dan tanggal pembatalannya. Sertifikat merek yang di pegang pemilik merek atau yang berhak atas merek tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum atas merek tersebut berakhir. Sesuai dengan Pasal 72 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Sengketa merek yang diajukan ke pengadilan, akan mempunyai konsekuensi bahwa akan ada salah satu merek yang dilakukan pembatalan atau penghapusan merek. Konsekuensi ini diterima jika salah satu merek terbukti melakukan peniruan atau pemboncengan merek lain yang lebih terkenal. Dalam kasus merek GOTO ini kemungkinan besar akan mendapatkan hasil bahwa Merek GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) harus dilakukan pembatalannya. Di dalam merek terdapat reputasi pemilik dan keunggulan atau kekhasan merek tersebut daripada merek yang lainnya yang berada di kelas yang sama. Kekhasan atau keunggulan inilah yang diperjuangkan oleh pemilik dan membutuhkan waktu serta biaya dalam mengembangkannya. Karena merek merupakan aset milik perusahaan atau perseorangan yang harus tetap dijaga agar masyarkat tetap bersikap loyalitas kepada produk tersebut. Jika sebuah merek sudah menjadi aset pemiliknya. Merek tersebut akan menjadi suatu komoditas perusahaan yang akan tetap dipertahankan agar menjaga kelancaran suatu perusahaan atau usaha perseorangan.
Jika diuraikan maka doktrin persamaan pada pokoknya berlaku untuk kasus sengekta merek GOTO karena adanya beberapa unsur yang menjadikannya sama. Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dirasa sudah sesuai karena terdapat persamaan pada pokoknya dan berpotensi pendaftaran GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) akan dilakukan pembatalan merek. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Dampak untuk PT Gojek Tokopedia (Tbk) apabila gugatan PT. Terbit Financial Technology untuk menghentikan penggunaan merek GOTO atau segala variasinya dikabulkan, maka nama atau sebutan GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) harus dilakukan rebranding agar tidak terjadi kebingungan oleh konsumen. PT Gojek Tokopedia (Tbk) jika rebranding, perlu melakukan proses pengenalan kepada konsumennya dari awal lagi.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika suatu merek ingin mendapatkan perlindungan hukum, maka harus diajukan pendaftaran merek. Maka dari itu, PT Gojek Tokopedia (Tbk) apabila ingin rebranding atau perusahaan yang memiliki merek baru dapat mendaftarkan mereknya tersebut dengan tata cara pendaftaran merek pada umumnya sebagaimana mereka mengajukan permohonan pendaftaran merek sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bagi PT. Terbit Financial Technology dan PT Gojek Tokopedia (Tbk) Diharapkan kedua belah pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap agar hasilnya lancar serta membawa hasil yang adil dan baik.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara lengkap tentang pendaftaran merek dan menggunakan sistem first to file. Namun dalam kondisi di lapangan tetap terjadi sengketa hak merek. Dalam hal ini PT Terbit Financial Technology menggugat PT Gojek Tokopedia (Tbk) karena terdapat unsur-unsur pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT Gojek Tokopedia (Tbk). Sengketa hak merek ini membuktikan bahwa walaupun sebuah merek telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk membuktikan persamaan pada kedua merek tersebut, Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan bahwa Penilaian persamaan pada dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Terdapat 2 (dua) unsur yang paling dominan yang terpenuhi pada sengketa merek ini yaitu cara penulisan atau dan persamaan bunyi ucapan (homofon) yang terdapat pada merek tersebut.

Implikasi sengketa hak merek dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah terkait kesesuaian pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menghasilkan 2 (dua) hal dari segi norma hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan pembatalan dan penghapusan merek terdaftar serta adanya upaya ganti rugi dan penghentian kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan merek. Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu implikasi bagi pemegang hak merek terdaftar pertama kali juga dirugikan baik secara moral maupun materil. Dikatakan kerugian moral adalah hak atas mereknya digunakan tanpa seizin pemegang hak merek. Sedangkan kerugian materiil dapat berupa adanya kehilangan investor, reputasi perusahaan yang terganggu, kemungkinan omset penjualan yang menurun, dan potensi tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Selain itu dampak dari proses pengadilan dapat menurunkan pendapatan, ditambah biaya pengadilan, terlebih lagi jika putusan Pengadilan Niaga yang mengharuskan perusahaan untuk mengganti keseluruhan elemen merek seperti nama, desain, logo, dan mengubah citra merek, biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar.
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