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ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ  
СХОЖОСТІ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

МАРКИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
П. 4(А)(І) «ЄДИНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

ПРО ДОМЕННІ ІМЕНА»

Популярним механізмом захисту від недобросовісної реєстра-
ції та  використання доменних імен є «Єдина політика вирішення 
спорів про доменні імена» (“Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy”, далі  – UDRP), затверджена Інтернет-корпорацією з  при-
значення імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, далі – ICANN) [1]. UDRP застосовується в арбітражних уста-
новах, акредитованих ICANN, серед яких – Центр арбітражу та меді-
ації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Центр 
арбітражу та медіації ВОІВ) [2].

Відповідно до п. 4(а) UDRP власник торговельної марки для задо-
волення своїх вимог має довести три умови: 1) доменне ім’я є тотож-
ним (схожим до  ступеня змішування) із  відповідною торговель-
ною маркою; 2)  реєстрант доменного імені не  має щодо нього прав 
і  законних інтересів; 3)  доменне ім’я зареєстроване та  використо-
вується недобросовісно [1,  п.  4(а)]. Раніше нами приділялася увага 
аналізу другої та третьої умов [3]. Водночас перша умова також може 
викликати складнощі на  практиці. Метою статті є  аналіз підходів 
до  встановлення схожості доменного імені та  торговельної марки. 
Для цього звернімося до практики Центру арбітражу та медіації ВОІВ.

Відповідно до “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” (документа, 
що  є  результатом узагальнення практики Центру арбітражу 
та  медіації ВОІВ з  вирішення доменних спорів) для встановлення, 
чи  є  доменне ім’я тотожним (схожим до  ступеня змішування) 
з  торговельною маркою, на  практиці відбувається порівняння 
доменного імені зі  словесною частиною відповідної торговель-
ної марки, щоб оцінити, чи  можливо впізнати торговельну марку 
в доменному імені [4, c. 20].
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За загальним правилом при встановленні схожості береться 
до уваги лише словесна частина торговельної марки, проте графічні 
елементи можуть враховуватись у  виняткових випадках (напри-
клад, коли доменне ім’я відтворює у  буквеній формі відповідний 
графічний елемент) [4, c. 24].

Варто зауважити, що у разі, коли торговельну марку можна впі-
знати в доменному імені, додавання в доменному імені інших тер-
мінів (загальновживаних слів, географічних назв, торговельних 
марок третіх осіб, негативних термінів) не  має впливати на  вста-
новлення схожості [4, c. 22, 27–28]. Наприклад, доменні імена 
“revloncosmetics.info”, “revlononline.info” та “revlonstore.info” були 
визнані схожими з торговельною маркою “Revlon” [5].

Також, якщо в  доменному імені представлена словесна 
частина торговельної марки, написана з  очевидною помилкою, 
таке доменне ім’я визнається схожим з  торговельною маркою 
[4, c. 23]. Прикладом можуть слугувати торговельна марка “Google” 
та доменне ім’я “googla.com.ua” [6].

Аналогічно  – доменне ім’я, яке складається з  перекладу або 
транслітерації торговельної марки, зазвичай вважається ідентич-
ним або схожим до  ступеня змішування з  такою торговельною 
маркою, якщо торговельна марка або її варіант включена в доменне 
ім’я або іншим чином розпізнається в ньому завдяки такому пере-
кладу/транслітерації [4, c. 29].

Зазвичай домени верхнього рівня в  доменному імені 
не  беруться до  уваги при встановленні схожості між доменним 
ім’ям і торговельною маркою [4, c. 26]. Так, домен верхнього рівня 
може мати значення тільки при встановленні добросовісності 
чи  недобросовісності реєстрації та  використання доменного імені 
[4, c. 26]. Водночас, коли домен верхнього рівня разом з  приват-
ним доменом відтворює відповідну торговельну марку, можливо 
враховувати доменне ім’я в цілому (включно з доменом верхнього 
рівня) для визначення схожості з  торговельною маркою [4, c. 26]. 
Прикладом є  справа Tesco Stores Limited v. Mat Feakins, де  Центр 
арбітражу та  медіації ВОІВ встановив схожість доменного імені 
“tes.co” з  торговельною маркою “Tesco”, врахувавши домен верх-
нього рівня при порівнянні [7].
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У деяких справах, коли неможливо однозначно встановити схо-
жість доменного імені та торговельної марки, можна брати до уваги 
зміст вебсайту [4, c. 30].

Отже, для задоволення вимог заявника за  правилами UDRP 
обов’язковим є  встановлення тотожності (схожості) між домен-
ним ім’ям і  торговельною маркою. При цьому Центр арбітражу 
та медіації ВОІВ, який уповноважений розглядати спори відповідно 
до  UDRP, виробив певні підходи, що  є  корисними при вирішенні 
питання про наявність (відсутність) схожості між доменним ім’ям 
і торговельною маркою на практиці: схожість у випадках поєднання 
словесної частини торговельної марки з іншими термінами, напи-
сання торговельної марки з помилкою, перекладу чи транслітерації, 
можливість у певних випадках брати до уваги при порівнянні такі 
особливості, як графічні елементи торговельної марки, домен верх-
нього рівня, зміст вебсайту. На нашу думку, ці підходи можуть бути 
корисними для встановлення схожості між доменним ім’ям і тор-
говельною маркою під час розгляду доменних спорів в українському 
судочинстві.
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