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Dr. Friedrich Albrecht

Schnittstellen von Urheber- und Markenrecht

Schutzgegenstinde des Marken- und Designrechts kénnen zu-
gleich auch unter das Urheberrecht fallen; Marken-/Design-
recht und Urheberrecht sind — auch was die Inhaberschaft be-
trifft — unabhingig voneinander. Wollen ihre Inhaber sich nicht
gegenseitig behindern, sondern lieber gemeinsam schlagkréf-
tig auftreten, sollten sie das durch geeignete Vereinbarungen
rechtzeitig gesichert haben.

Urheberrechtliche Anspriiche gegeniiber Dritten bestehen un-
abhingig von Rechten an Marken bzw. Designs. Urheberrecht-
tiche Anspriiche sind zudem unabhéngig von einer rechtserhal-
tenden Benutzung sowie von Waren- bzw. Dienstleistungs-
shnlichkeit. Sie bieten also Méglichkeiten, die das Markenrecht
nicht bieten kann.

Designer, Fotografen, Komponisten, Interpreten ua. kénnen
unterscheidungskriftige Marken schaffen sowie Verwechs-
lungsgefahr und Verletzungen anderer verhindern. Vorgaben
aus dem Markenrecht miissen in einem sehr friilhen Stadium
zeigen, worauf es ankommt und was spéter — etwa im Rahmen
der rechtserhaltenden Markenbenutzung oder der marken-
rechtlichen Verwechsiungsgefahr — schaden kdnnte.
Urheberrechte sind oft fraglich — deshalb sollte in jedem Fall
vorsichtshalber vertraglich geregelt sein, wem Benutzungs-
rechte zustehen, wenn (doch) ein Urheberrecht entstehen
sollte.

Bei der Ubertragung von Marken kénnen daran bestehende Ur-
heberrechte Probleme bereiten. Deshalb miissen vertragliche
Vereinbarungen die Verwertungsrechte ausdriicklich und un-
missverstindlich regeln.

|. Urheberrecht und Marken

Das Urheberrecht ist ein Persénlichkeitsrecht; Schutzge-
genstinde des Marken- und Designrechts kénnen zwar
auch unter das Urheberrecht fallen, aber Marken-/Design-
recht sowie Urheberrecht sind unabhéangig voneinander.
Sie konnen verschiedene Inhaberinnen haben, was bei der
Ubertragung von Marken zu Problemen fiihren kann, die
frithzeitige Vereinbarungen verhindern kénnen,
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Urheberrecht ist oft Markenrecht ist eindeutig

unsicher Designschutz ist eindeutig

kostenlos kostet (auch Verldngerung)

bis 70 Jahre nach Tod Marke zeitlich unbegrenzt
Design 25 Jahre

Wer mit einem kiinstlerischen Werk Angebote auf dem
Markt kennzeichnen mochte, sollte sich nicht allein auf
das Urheberrecht verlassen, sondern immer eine Marke
und/oder ein Design anmelden (Sadacharam/Alb-
recht MarkenR 2020, 365). Deren Eintragung verleiht ei-
nen weitgehend klaren und sicheren Schutzumfang. Die-
ser ist im Gegensatz zum Urheberrecht gebithrenpflichtig
und raumlich begrenzt.

Das Markenrecht ist zeitlich unbegrenzt verldngerbar,
wihrend das Urheberrecht mit Ablauf des 70. Jahres nach
dem Tod des letzten Miturhebers erlischt und das Design-
recht sogar schon nach 25 Jahren.

nahezu weltweit raumlich begrenzt
unabhédngig von
Kennzeichnungskraft,
warenshnlichkeit,
Benutzung

verfangt Waren- und |
Branchenahnlichkeit

verlangt Benutzung

Der Urheberrechtsschutz ist formlos (ohne Eintragung)
zu erlangen. Die Revidierte Berner Ubereinkunft und das
Welturheberrechtsabkommen sichern ihn nahezu welt-
weit ab - unabhiingig von einer Mitgliedschaft in der EU,
so dass der Brexit Urheberrechte kaum betrifft (Pom-
merening GRUR-Prax 2020, 91, 93).

Verwertungsrechte an urheberrechtlich geschiitzten Wer-
ken gehen mit einer sie umfassenden Marke nur iber,
wenn dies ausdriicklich vereinbart wurde. Zur giiltigen
Weitergabe der urheberrechtlichen Verwertungsrechte ist
zudem eine gesonderte Zustimmung des Urhebers nach
§ 34 UrhG erforderlich - und das bei jeder weiteren Uber-
tragung immer wieder neu (Rechtekette).

Im Falle einer Ubertragungskette muss der Letzterwerber der
Marke die wirksame Weiteriibertragung unter Zustimmung des

Urhebers auf jeder einzelnen Stufe prifen.

Eine beauftragte Kiinstlerin darfihr Werk (Logo etc.) nicht
ohne Zustimmung der Auftraggeberin als Marke fiir sich
selbst anmelden - sonst ist das bosglaubig iSv. § 8 Il Nr. 14
MarkenG. Die kennzeichnende Nutzung ist der Auftragge-
berin vorbehalten.

Umgekehrt gilt: Wer ein urheberrechtlich geschiitztes
Werk ohne Zustimmung des Urhebers als Marke anmel-
det, verletzt mit der dafiir erforderlichen Vervielféltigung
nach § 16 UrhG das Urheberrecht.

Urheberrechtsverletzungen sind aber keine Verstofie ge-
gen die 6ffentliche Ordnung oder gegen Verbotsvorschrif-
ten (§ 8 I Nr. 5 bzw. Nr. 13 MarkenG). § 13 MarkenG gibt
Urhebern jedoch einen Unterlassungsanspruch und damit
einen Anspruch auf Loschung der Marke.
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Urheber konnen aufderdem verhindern:
e  Veranderung ihres Werks (§§ 14, 39 UrhG)

e  Benutzung in unerwiinschtem (nicht verein-
bartem) Kontext

e Weitergabe (Teilung/Lizenz/Ubertragung)

Markenrechtlich gelten nach § 26 111 MarkenG abgewan-
delte Benutzungsformen als rechtserhaltend, wenn dabei
der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verdandert
wird.

Dagegen konnen Urheber selbst geringfligige Hinzuftigun-
gen und Verdnderungen verhindern. Sie konnen allerdings
verpflichtet sein, Verdnderungen zu dulden; der Auftrag-
geberin muss namlich eine selbstbestimmte und eigenver-
antwortliche Nutzung moglich sein. Dazu sind die Interes-
sen der Markeninhaber und Urheber abzuwdégen:

e je hoher die Schopfungshdhe, umso weniger
Verdnderungen sind erlaubt

e je geringer der Eingriff, umso eher zuldssig
e  Marken sind Verdanderungen immanent (?)

Urheberrechte kdnnen einen Besitzstand begriinden und
damit diesen beeintrdchtigende Markenanmeldungen
bésglaubig iSv. § 8 I Nr. 14 MarkenG machen.

Urheberrecht ist oft fraglich -
deshalb sollte man vorsichtshalber mit der Schopferin
vertraglich regeln, wem Benutzungsrechte an einem

eventuell gegebenen Urheberrecht zustehen.
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IIl. Schépferische Grafik unterstitzt die Marke

Aufgabe der Markenrechtler ist es, Werbemanagern, De-
signerinnen und anderen kreativ Tatigen zu erldutern,
worauf es markenrechtlich ankommt. Uberfliissige Ele-
mente, die den Schutz der Marke beschrinken, sind zu
verhindern (Albrecht/Albrecht MarkenR 2018, 61). Grafik
und Text diirfen nicht die gleiche beschreibende und da-
mit schutzverhindernde Aussage enthalten, wie etwa eine
Krone neben ,Betten-Konig“ oder eine grafisch darge-
stellte Wolke neben ,Cloud” (BPatG Beschl. v. 27.9.2018,
25 W (pat) 564/17 - Cloud fir den Mittelstand).

- ME'ETE LS'EAND

Sonst kann eine grafische Ausgestaltung Schutzhinder-
nisse aus § 8 Il Nrn. 1-3 MarkenG iiberwinden - das ver-
langt allerdings einen bildlichen Uberschuss.

BIER

Der bildliche Uberschuss muss umso grofer sein, je weni-
ger origindre Unterscheidungskraft ein Wort oder Zeichen
hat (Albrecht/Albrecht MarkenR 2018, 61).

Zu Piktogrammen siehe 1V.3.

Grafische Elemente dirfen nicht zur

QVI bloen Deko werden (Umrandung,
210> Hintergrund etc.), wenn sie Unter-
qug_( scheidungskraft  erzeugen sollen
HEREEURD (BPatG GRUR-Prax 2018, 576 - Pur
' YoM TN Hereford).

Umgekehrt kann die Grafik den schadli-
chen Charakter von Hoheitszeichen zu-
nichtemachen (BPatG GRUR 2009, 495).

Grafik und Design diirfen keine iSv. § 3 II MarkenG bzw. §
31Nrn. 1 und 2 DesignG technisch bedingte Form betonen
oder Elemente, die der Ware deren wesentlichen Wert
verleihen.

Auch darf die Grafik weder nach MarkenG noch UWG rele-

schadliche Grafik — schadliches Design (§ 3 Il MarkenG, §311,2D

esignG)

* technische bedingte Form
(Kompatibilitat)

= Wert verleihend

vante Tauschungen hervorrufen, etwa weil Bilder oder ty-
pische Farben (schottisches Karo, bairische Rauten) eine
falsche geografische Herkunft versprechen oder Darstel-
lungen von Zutaten deren Vorhandensein filschlich vorge-
ben (OLG Karlsruhe GRUR-Prax 2014, 342 - Schwarzwald-
Haus).

Keine Kuh auf Etiketten fiir Margarine!

Il Grafik verhindert Verwechslungsge-
fahr/Flankenschutz aus dem Urheberrecht

Weifd die Anmelderin um dhnliche Zeichen, von denen sie
sich absetzen will, wird sie dem Grafiker erliutern, was
fir eine Verhinderung der Verwechslungsgefahr erforder-
lich ist.

Will sie eine klangliche Verwechslungsgefahr ausschlie-
f3en, etwa weil in der einschldgigen Branche miindliche
Bestellungen vorherrschen, ist die Grafik hervorzuheben.

Hat die Grafik Eintragungshindernisse iberwunden, kann
die Markeninhaberin allerdings nur gegen verwechselbar
gestaltete Konkurrenzmarken vorgehen, nicht gegen Mar-
ken mit dem nicht unterscheidungskriiftigen Bestandteil
in seiner reinen Form.
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Uberfliissige grafische Elemente beschrinken den Schutz
der Marke unnotig.

BIER # ®ier

Wird markenrechtliche Verwechslungsgefahr verneint,
konnen urheberrechtliche Anspriiche weiter gehen, und
Urheber kénnen mit ihren weitergehenden Rechten Mar-
keninhaber unterstiitzen. Anspriiche aus Urheberrecht
setzen namlich keine Benutzung voraus und sie sind un-
abhéngig davon, ob sich Verletzer im Bereich der Waren-
bzw. Dienstleistungsahnlichkeit bewegen.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspriiche konnen Urhe-
ber aufgrund ihrer Verbundenheit mit dem Werk geltend
machen. Nur bei Schadensersatzanspriichen miissen sie
zusatzlich ihr Interesse dartun, etwa weil ihnen durch die
rechtswidrige Nutzung eine niedrigere Lizenzgebiihr
droht. Wer auf diese Option zuriickgreifen will, sollte Ver-
trage mit Urhebern (honorarmafig) so gestalten, dass die-
sen ein eigenes schutzwiirdiges Interesse an der Rechts-
verfolgung bleibt, etwa durch eine Gewinnbeteiligung.
Urheber konnen aber nur Schdden geltend machen, die
ihnen personlich entstanden sind, und die diesbeziigli-
chen Anspriiche (an die Markeninhaberin) abtreten.

Drittschdden konnen Urheber nicht geltend machen (BGH
GRUR 2002, 248 - Spiegel CD-Rom). Unterlassungs- und
Beseitigungsanspriiche sind zum Urheberrecht zwingend
akzessorisch, Markeninhabern bleibt da nur die gewill-
kiirte Prozessstandschaft.

V. Urheberrechtsfahige Gegenstande

Nur geschaffene Werke, nicht schon die Ideen dazu, kon-
nen Urheberrechtsschutz genieféen.

Verkehrsdurchsetzung nach § 8 11l MarkenG fihrt zu Mar-
kenschutz - aber nicht zu Urheberrecht, das Werkhohe er-
fordert.

1. Urheberrecht an einzelnen Wortern

Einzelne Worter sind zwar Sprachwerke iSv. § 2 I Nr. 1
UrhG, aber selten geistige Schopfungen iSd. § 2 11 UrhG
(OLG Frankfurt/M. 6 U 44/72, WRP 1973, 162 - Orgware).
Quantitative Knappheit kann nur ein sehr hohes Maf3 an
gedanklichem Gehalt aufwiegen.

keine Urheberrechte an

Persil Perborat+Silikat

Milka Milch+Kakao

Liquidrom BPatG GRUR 2014, 780
2. Urheberrecht an Slogans

Auch Werbespriiche und -slogans sind wegen ihrer Kurze
selten geistige Schopfungen, genieflen aber wettbewerbs-
rechtlichen Schutz, wenn sie eigenartig und verkehrsbe-
kannt sind.

Werbeslogans in Versform erreichen Urheberrechts-
schutz da schon eher:

Heute bleibt die Kiiche kalt — wir gehen in den

Wienerwalc

(OLG Miinchen, Urt.v. 10.1.1969 - 6 U 1778/68)

Das OLG Dtsseldorf (DB 1964, 617) hat Urheberrechts-
schutz fir

»Ein Himmelbett als Handgepack”

angenommen, weil es fiir Schlafsdcke die Gegeniiberstel-
lung von Himmelbett und Handgepéck als nicht ohne Witz
und Einfallsreichtum angesehen hat.

3. Urheberrecht an Bildern

Bildzeichen oder Wort-/Bildzeichen bzw. Teile davon kén-
nen urheberrechtlich als Lichtbilder oder Lichtbildwerke
(§ 2 I Nr. 5 UrhG), Darstellungen wissenschaftlicher oder
technischer Art (§ 2 I Nr. 7 UrhG) und Werke der bildenden
sowie angewandten Kunst (§ 2 I Nr. 4 UrhG) geschiitzt
sein. Eine zusdtzliche Anmeldung als Marke und/oder De-
sign kann aber auch hier nicht schaden (Sadacharam/Alb-
recht MarkenR 2020, 365).

© Ein Piktogramm vermittelt oft einen

bildlichen Hinweis auf ein Angebot und besitzt dann keine
Unterscheidungskraft (BPatG 29 W (pat) 555/18, GRUR-
RS 2021, 49430). Hierbei ist die - ge- ' |

® Gehtein Zeichen in den allgemeinen For-
menschatz ein, verhindert § 8 II Nr. 3
MarkenG Markenschutz fiir das somit
tiblich gewordene Zeichen - davon un-
bertihrt bleibt das Urheberrecht.

rade im Hinblick auf die Globalisie-
rung wachsende - Ubung zu beriick-
sichtigen, sachliche Informationen
und Hinweise bildhaft zu vermitteln,
um Probleme mit Fremdsprachen zu
vermeiden.

Dass jemand einem Zeichner so genaue Anweisungen gibt,
dass dieser nicht mehr als Urheber anzusehen ist, kann
nur dufderst selten angenommen werden.

4. Urheberrecht an Klangen

Als Werke der Musik iSv. § 2 I Nr. 2 UrhG geniefden selbst
kurze Tonfolgen (Klingelténe von Mobiltelephonen) und
Melodien Schutz - und zwar weitaus eher als kurze Wort-
folgen.

Hier kommen auch noch die Rechte der auffithrenden
Kiinstler/Interpreten hinzu (§ 73 UrhG).

5. Urheberrecht an fiktiven Marken

Teile eines Werkes konnen unter Urheberrechtsschutz fal-
len, wenn sie fiir sich betrachtet personliche geistige
Schépfungen sind (BGH GRUR 2013, 725 - Duff Beer).
Slopek/Napiorkowski (GRUR 2012, 337) sprechen von
Jfiktiven Marken“; andere von ,reverse product place-
ment"”.
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In der Diskussion wurde betont, dass
dies in Zukunft immer grofRere Bedeu-
tung gewinnen wird.

=
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Anders als beim ,character merchandi-
sing", der Ubernahme literarischer Figu-
ren, genieflen fiktive Marken zudem

wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutz nach § 4 Nr. 3 UWG bzw. § 3 1 UWG.
6. kiinstliche Intelligenz als ,Urheber”

Siehe dazu Gernhardt GRUR-Prax 2022, 69.

Nach dem anthropozentrischen Werkbegriff konnen nur
nattirliche Personen Urheberrechte innehaben, also Pro-
grammierer [wie schon an der Software], Benutzer, Inves-
toren oder Verfiigungsbefugte (Dornis GRUR 2019, 1252).
Hier treten dhnliche Frage auf wie bei Patentschutz und
Erfinderbenennung.

Das sogenannte Black-Box-Problem selbstlernender, intel-
ligenter Systeme kann durch ein duales System aus objek-
tiver und Verschuldenshaftung aufgefangen werden
(Oechsler: Die Haftungsverantwortung fiir selbstlernende
KI-Systeme, NJW 2022, 2713) - das kann auch fiir die Be-
urteilung des Urheberrechts niitzlich sein

Eine schutzwiirdige Leistung kann darin liegen, ein be-
stimmtes KI-System fiir eine bestimmte Aufgabe zu konzi-
pieren (Engel GRUR 2022, 864). Dass Auswahl und Einsatz
eines bestimmten KI-Systems bereits urheberrechtlich
schutzwiirdige Leistungen sind, muss bezweifelt werden.
Auch die Bewertung der Ergebnisse der KI und die Aus-
wahl daraus schaffen kein Urheberrecht.

V. Vertragsgestaltung

Das Urheberrecht bleibt immer beim Urheber, auch wenn
dieser in einem Anstellungsverhéltnis steht. Er kann aber
vertraglich Nutzungs-/Verwertungsrechte einrdumen.

1. Ubertragung von Nutzungsrechten

Die nach § 31 UrhG tibertragenen Rechte zur Verwendung
mussen auch im Rahmen von Dienstverhiltnissen und
Konzernverbindungen geklart sein. Im Zweifel gelten Nut-
zungsrechte als nicht erteilt (§§ 37, 38 UrhG). Vertragliche
Regelungen haben nach § 38 UrhG Vorrang - selbst gegen-
tiber der Ubertragungszwecktheorie nach § 31 V UrhG.

Wer vom Urheber Rechte erwirbt, sollte sich u.a. einen
Verzicht auf den Zustimmungsvorbehalt zur Weiteriiber-
tragung, Lizenzierung sowie Unterlizenzierung nach § 34
V 2 UrhG geben lassen und die Umstinde einer Wei-
teriibertragung regeln - auch bei einer Teilung der Marke

Urheber konnen nach § 29 Il UrhG die Nutzung ihrer
Werke sehr differenziert erlauben:

e unter bestimmten Bedingungen

e fiir bestimmte Zwecke,

e fiir eine bestimmte Zeit

e verdnderbar oder unveranderbar (§ 39 UrhG)
e inbestimmter Form (Druck, Film, CD, Internet)
e ausschliefilich oder nicht ausschlieRlich

e rdumlich begrenzt

§ 31 V UrhG eroéffnet zwar eine Bestimmung konkludent
eingeraumter Nutzungsrechte aus dem Vertragszweck -
dazu muss der aber genau definiert sein! Nur Designauf-
tragen liegen tblicherweise Vertrige zu Grunde, die dem
Auftraggeber ,automatisch” ua. Nutzungsrechte im groft-
moglichen Umfang, also ausschlieflich sowie zeitlich und
inhaltlich unbeschrankt, einrdumen (LG Stuttgart GRUR-
Prax 2010, 275 - Stuttgarter Hauptbahnhof), aber keine
Rechte zur Weitergabe (Ubertragung) und Verdnderung,

Weitere Regelungspunkte in Vereinbarungen:
e  Verfligungsberechtigung
e  Befugnis, Dritten Rechte einzurdumen

e wie der Urheber das Ergebnis (technisch) zur
Verfligung zu stellen hat

e wann Anderung als belanglos gelten soll (§ 39 I
UrhG)

e  Rechte zur Vervielfaltigung und Verbreitung in
bestimmten Medien

e  Auflagen- und Stiickzahlbegrenzung
e mogliche Sprachfassungen

e Anspruch des Markeninhabers auf Unterstiit-
zung durch den Urheber.

2. Nennung des Urhebers

Urheber kénnen nach § 13 UrhG verlangen, dass am Werk
auf ihre Urheberschaft hingewiesen wird.

Wiirde die Nennung am Werk die Vermarktung storen, ist
eine Interessensabwégung erforderlich.

Ein schuldrechtlicher Verzichtauf Nennung ist bei Marken
wirksam und unkiindbar, weil Urheber einer Marke ihre
Urheberschaft jederzeit bekannt geben konnen - und dies
nicht unbedingt an der Marke geschehen muss (von Un-
gern-Sternberg GRUR 2017, 760).

VI. Fazit

e  Das Mitwirken von Kiinstlerinnen und Kiinstlern
muss vertraglich genau geregelt werden.

o Ubertragbarkeit ist dabei besonders wichtig.
e  Urheber kann Markeninhaber unterstiitzen.
e  Marken/Design und Urheberrecht ergéinzen sich.

e  grafische Markengestaltung ist problematisch.

VII. Diskussion und Ausblick

Alles, was sich markenrechtlich schiitzen ldsst, muss auch
Urheberrechtsschutz genieflen kénnen - wenn es Werk-
héhe erreicht. Daher wird der technische Fortschritt bei
der Darstellbarkeit im Markenregister nicht nur die még-
lichen Markenformen, sondern auch das Urheberrecht er-
weitern.

Grundsitze aus dem Arbeitnehmererfindungsrecht wer-
den in nicht allzu ferner Zukunft ebenso wie Regelungen
zu Honoraren bei Bestsellern auch bei Urheberrechten an
Marken und Designs Anwendung finden. Designauftrige
mussen aber schon von Anfang an die wirtschaftliche Be-
deutung der angestrebten Marke erkennen lassen. ®



