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Erwagungen

E.1l

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zuldssigist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 111 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

E.11

Es geht um Zivilrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum bzw. tber
den Gebrauch einer Firma. DafUr sieht das Bundesrecht ( Art. 5 Abs. 1 lit. aund ¢ ZPO [SR
272]) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG ). Die Beschwerdein
Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid ( Art. 90 BGG ) richtet, ist demnach
unabhangig vom Streitwert zulassig ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ). Daauch die tbrigen
Sachurteilsvoraussetzungen erflllt sind, ist - unter VVorbehalt einer hinreichenden
Begrindung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - auf die Beschwerde einzutreten.

E.12

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Esist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwégungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begriindungspflicht
des Beschwerdefuhrers ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsétzlich nur
die geltend gemachten Riigen, sofern die rechtlichen Mangel nicht geradezu offensichtlich
sind; esist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behorde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen
werden (BGE 1401111 115E. 2 S. 116; 137 111 580 E. 1.3; 135111 397 E. 1.4). Eine
qualifizierte Rigepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von
kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht pruft eine solche Riige nur
insofern, als sie in der Beschwerde préazise vorgebracht und begriindet worden ist ( Art. 106
Abs. 2BGG).

E.2

Die Beschwerdefuihrerinnen bringen hinsichtlich ihrer eigenen Klagen vor, die Vorinstanz
habe den Inhalt der vertraglichen V ereinbarungen verkannt und neben den
obligationenrechtlichen Grundsétzen der V ertragsauslegung auch die firmen- und
markenrechtlichen Anforderungen der hinreichenden Unterscheidbarkeit (vgl. Art. 951
Abs. 2 OR bzw. Art. 3 Abs. 1 MSchG [SR 232.11]) der Zeichen der



Beschwerdegegnerinnen missachtet.

E.21

Die Vorinstanz erwog, sowohl die Von Roll-Gruppe a's auch die vonRoall infratec-Gruppe
verfugten Uber mehrere Marken und Firmen, die den Bestandteil "VON ROLL" enthielten,
der stark und prégend sei, weshalb grundsétzlich alle Firmen und Marken verwechsel bar
seien, die diesen Bestandtell enthielten. Inhaberin der Marke"VON ROLL" sei bei
Abschluss des Kaufvertrags vom 9. April 2003 die Von Roll Holding AG gewesen. Ohne
diein Artikel 14 des Kaufvertrags vereinbarte Regelung betreffend Firmenfihrung und
Verwendung der Bezeichnung "Von Roll" kdnnte die Beschwerdegegnerin 1 deshalb der
vonRoll infratec-Gruppe die Verwendung von "VON ROLL" verbieten. Die der vonRoll
infratec-Gruppe zustehenden Rechte hétten ihre Grundlage in dem am 9. April 2003
abgeschlossenen Vertrag, weshalb die in Artikel 14 enthaltene Regelung und die im
Vergleich vom 7. September 2006 "in Bestétigung, Prézisierung und Erganzung” getroffene
Vereinbarung zu beachten seien. Die Kl&gerschaft konne ihre Marken- und Firmenrechte
zwar gegenlber Dritten geltend machen; gegentiber den Beschwerdegegnerinnen seien aber
die vertraglichen Bestimmungen massgebend. Dies gelte namentlich auch fir die Frage, ob
die einzelnen Marken und Firmen gehorig unterschieden werden kdnnten. Es sei in dieser
Hinsicht gegentiber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab anzuwenden, der sich
an der Verwechslungsgefahr im kennzei chenrechtlichen Sinne orientiere; massgebend sai,
ob eine Vertragsverletzung vorliege und nicht etwa, ob eine Verwechsungsgefahr im Sinne
von Art. 3 MSchG bestehe. Im Kaufvertrag und im Vergleich wirden die Begriffe erwahnt,
die von der vonRoall infratec-Gruppe mit "VON ROLL" kombiniert werden diurfen. Dabel
handle es sich um eine abschliessende Aufzahlung. Mit der im Kaufvertrag enthaltenen
Feststellung, "dass Von Roll und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch
in Zukunft frei sind, die Marke VON ROLL fur sich alleine und/oder mit beliebigen
Zusdtzen zu verwenden", hielten die Parteien etwas fest, was an sich aufgrund der
Prioritatsrechte der Beschwerdegegnerin 1 auch ohne diese Klausel gelten wirde.
Grundsétzlich durfe die Von Roll Holding-Gruppe deshalb alle im Kaufvertrag und im
Vergleich nicht aufgezahlten Begriffe alleine und ausschliesslich zusammen mit "V ON
ROLL" verwenden. Nachdem im Vergleich zahlreiche fremdsprachigen Bezeichnungen
ohne Vorbehalt von zusitzlich mdglichen Ubersetzungen aufgezahlt wiirden, sei davon
auszugehen, dass auch diese Aufzahlung abschliessend sei; andere alsim Kaufvertrag oder
in der Vergleichsvereinbarung vorbehaltene Begriffe oder Ubersetzungen von Begriffen
dirfe die vonRoall infratec-Gruppe deshalb nicht mit dem Zeichen "VON ROLL"
kombinieren. Die einzige Einschrankung, die sich aus dem Vertrag fur die weitere
Verwendung des Zeichens "VON ROLL" durch die Von Roll Holding-Gruppe ergebe, sei,
dasssich " Zusétze gehorig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und
VON ROLL CASTING unterscheiden" mussten. Da grundsétzlich alle Firmen und Marken,
die den Bestandtell "VON ROLL" enthalten, verwechselbar seien, kbnne in dieser Hinsicht
gegenuber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab angewendet werden, der sich
an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere; gemeint kdnne
mit dieser vertraglichen Einschrankung nur sein, dass sich die von der Von Roll
Holding-Gruppe verwendeten Zeichen in Schrift- und Klangbild gehdrig unterscheiden
mussten. Die Verwendung des Begriffs "Water" werde weder im Kaufvertrag vom 9. April
2003 noch im Vergleich vom 7. September 2006 der vonRoll Infratec-Gruppe vorbehalten,
womit die Von Roll Holding-Gruppe grundsétzlich befugt sei, diesen Begriff mit "VON
ROLL" zu kombinieren. Die Marke "VON ROLL WATER" unterscheide sich in Schrift-



und Klangbild auch deutlich von VONROLL CASTING, VONROLL HYDRO,
VONROLL HYDROTEC, VONROLL INFRATEC und VONROLL ITEC. Dasselbe gelte
far die Firma"Von Roll Water Holding AG", die sich ausreichend von den Firmen
"vonRoll hydroservices ag" und "vonRoll hydro (suisse) ag" abhebe.

E.221

Die Beschwerdeftihrerinnen 2-4 stiitzen das beantragte Verbot der Firma"Von Roll Water
Holding AG" bzw. die beantragte Verpflichtung zur L 6schung der gegnerischen Marke
"VON ROLL WATER" auf den Schutzbereich ihrer Firmen "vonRoll hydro (suisse) ag"
bzw. "vonRoll hydroservices ag" und ihrer Marke "VONROLL HYDRQO" sowiedie
vertraglichen Zusicherungen aus den beiden abgeschl ossenen Vereinbarungen. Wie die
Vorinstanz grundsétzlich zutreffend ausfthrt, missen sich nach Art. 951 Abs. 2 OR die
Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit beschrankter Haftung und der
Genossenschaften von allen in der Schwelz bereits eingetragenen Firmen von
Gesellschaften in einer dieser Rechtsform deutlich unterscheiden. Zudem kann nach Art.
956 Abs. 2 OR , wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeintréchtigt wird, auf
Unterlassung der weiteren Fihrung der Firma und bel Verschulden auf Schadenersatz
klagen. Die Vorinstanz weist auch zutreffend darauf hin, dass das Markenrecht dem Inhaber
nach Art. 13 Abs. 1 MSchG das ausschliessliche Recht verleiht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dariiber zu verfligen. Zudem kann sich der Inhaber der @teren Marke
gegenuber dem Inhaber einer jingeren Marke unter anderem auf den Ausschlussgrund nach
Art. 3Abs. 1lit. c MSchG berufen (vgl. Art. 3 Abs. 3 MSchG ), wonach Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen sind, die einer dteren Marke &hnlich und fir gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerdegegnerinnen stellen nicht in Abrede, dass die
Firmen bzw. die Marke der Beschwerdefthrerinnen 2-4 friher als die beanstandete Firma
bzw. Marke eingetragen wurden und daher grundsétzlich Prioritét geniessen (vgl. Art. 951
Abs. 2 OR und Art. 3 Abs. 3 MSchG ). Die Vorinstanz hat indessen auf eine Priifung der
Verwechselbarkeit der fraglichen Kennzeichen verzichtet, indem sie dafUr hielt, gegentiber
den Beschwerdegegnerinnen seien nicht die Marken- und Firmenrechte der
Beschwerdefihrerinnen 2-4, sondern ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen des
Kaufvertrags vom 9. April 2003 und des Vergleichs vom 7. September 2006
ausschlaggebend, welche die Verwendung des Begriffs "Water" aber nicht der vonRoll
infratec-Gruppe vorbehielten, weshalb den Beschwerdegegnerinnen nicht untersagt werden
konne, die Zeichen "Von Roll Water Holding AG" bzw. "VON ROLL WATER" zu
gebrauchen. Ob diese Erwéagungen zutreffend sind, ist anhand einer Auslegung des
Kaufvertrags vom 9. April 2003 sowie der Vergleichsvereinbarung vom 7. September 2006
zu prufen. Dass die entsprechenden V ertragsbestimmungen zwischen den
Beschwerdefihrerinnen 2-4 und den Beschwerdegegnerinnen anwendbar sind, blieb - im
Gegensatz zur Passiviegitimation der Beschwerdefiihrerin 1 - unbestritten.

E.222

Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung der Willensdusserungen der Parteien zu
bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den Ubereinstimmenden
wirklichen Parteiwillen festzustellen ( Art. 18 Abs. 1 OR ). Bleibt eine tatséchliche
Willenstiberei nstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens
die Erklarungen der Parteien aufgrund des V ertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach



ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umstanden verstanden werden
durften und mussten. Dabel ist vom Wortlaut der Erkl&rungen auszugehen, die jedoch nicht
isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngeftige heraus zu beurteilen sind ( BGE 138 111
659 E. 4.2.1 S. 666; 132 111 626 E. 3.1; 123 111 165 E. 3a S. 168). Massgebend ist der
Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bel der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip
nachtrégliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist ( BGE 132 111 626 E. 3.1; 129 |11
675 E. 2.3 S. 680). Das Bundesgericht tberprift diese objektivierte Auslegung von
Willenserkl&rungen als Rechtsfrage frei, wobei es an die Feststellungen der kantonalen
Vorinstanz Uber die dusseren Umstande sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten
grundsétzlich gebundenist (BGE 138 111 659 E. 4.2.1 S. 666 f.; 132 111 626 E. 3.1 S. 632,
24 E. 4 S. 28; je mit Hinweisen).

E.223

Nachdem die Vorinstanz keinen tbereinstimmenden tatséchlichen Parteiwillen hinsichtlich
der Verwendung der strittigen Firma"Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke "VON
ROLL WATER" festzustellen vermochte, sind die fraglichen Vereinbarungen nach dem
Vertrauensprinzip auszulegen. Nach Artikel 14 Abs. 1 des Kaufvertrags durfen die
verkaufte Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenstandliche
Beteiligungsgesel I schaften den Firmenbestandteil "Von Roll" mit einem
individualisierenden Zusatz beibehalten. Zudem sind und bleiben sie berechtigt, die
Bezeichnung "Von Roll" im Zusammenhang mit ihren Produkten weiter zu verwenden
(Artikel 14 Abs. 2), wobei die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe "insbesondere”
berechtigt sind, die Zeichen "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und
"VON ROLL CASTING" asMarken schitzen zu lassen (Artikel 14 Abs. 3). Nachdem
auch die mit der Verkauferin verbundenen Gesellschaften der Von Roll-Gruppe weiterhin
frel sein sollen, die Marke "VON ROLL" fur sich aleine und/oder mit beliebigen Zusatzen
zu verwenden, sieht Artikel 14 Abs. 4 eine Abgrenzung insoweit vor, als sich diese Zeichen
"gehdrig" von den nach Abs. 3 der vonRoll infratec-Gruppe zustehenden Marken zu
unterscheiden haben. Damit wird klargestellt, dass zumindest hinsichtlich der erwahnten
Zeichen, die vertraglich eigens den Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe zuerkannt
wurden, die Schutzbereiche der beiden Vertragspartner gegeneinander abgegrenzt werden,
indem den Gesellschaften der VVon Roll-Gruppe die Verwendung nicht nur identischer,
sondern auch dhnlicher Zusétze verboten wird. Damit soll eine Verwechsl ungsgefahr
aufgrund der verwendeten Zusétze vermieden werden. Zwar trifft zu, dass sich diese

V erwechslungsgefahr insofern nicht ohne Weiteres nach markenrechtlichen Grundsatzen
beurteilen 1&sst, als nach Art. 14 des Kaufvertrags belde Gruppen den Bestandteil "Von
Roll" weiterhin benutzen durfen, weshalb sich eine Verwechsungsgefahr aus den
verwendeten Zusétzen ergeben muss. Dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
darUber hinaus nicht einmal an den kennzeichenrechtlichen Grundsétzen orientieren soll,
lasst sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Auffassung der Vorinstanz, wonach das
vertragliche Erfordernis der gehorigen Unterscheidbarkeit der Zeichen auf das Schrift- und
Klangbild beschrankt sein soll, Uberzeugt nicht; ein derart enges Verstandnis [8sst eine
objektivierte Auslegung von Art. 14 des Kaufvertrags nicht zu. Vielmehr ist entgegen dem
angefochtenen Entscheid auch der Sinngehalt der fraglichen Zusétze zu berticksichtigen
(vgl. etwa CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: SIWR Bd. 111/2, 2. Aufl. 2005, S. 83 ff.;
EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. I11/1, 2. Aufl. 2009, S. 272 ff. Rz. 886 ff.;
GALLUSJOLLER, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG],
2009, N. 155 ff. zu Art. 3MSchG).



E.224

Nach Ziffer 1 des Vergleichs vom 7. September 2006 wird den Gesellschaften der vonRoll
infratec-Gruppe zudem unter anderem ausdriicklich das Recht zugestanden, den Bestandteil
"vonRoll" in Verbindung mit den Zusédtzen "infratec”, "hydro”, "casting” und "itec" (je mit
oder ohne einem weiteren individualisierenden Zusatz) als Firma und/oder Marke zu
verwenden und/oder schiitzen zu lassen. Diesist ohne Weiteres a's Erganzung von Artikel
14 Abs. 3 des Kaufvertrags zu verstehen, der bereits die Zulassigkeit der Markeneintragung
von"VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und "VON ROLL
CASTING" durch Gesellschaften der vonRoall infratec-Gruppe vorsah. Nachdem der
abgeschlossene Vergleich ausdriicklich in "Bestétigung, Prézisierung und Erganzung von
Art. 14 [des Kaufvertrags]" abgeschlossen wurde, ist Artikel 14 Abs. 4 des Kaufvertragsin
Verbindung mit Ziffer 1 der Vergleichsvereinbarung nach Treu und Glauben so zu
verstehen, dass die Gesellschaften der Von Roll-Gruppe frei sind, die Marke bzw. die Firma
"VON ROLL" mit beliebigen Zusdtzen zu verwenden, sofern sich diese gehérig von "VON
ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDRO", "VON ROLL CASTING" und "VON ROLL
ITEC" unterscheiden. Die Kennzeichen der Beschwerdegegnerinnen haben demnach
insbesondere einen hinreichenden Abstand zu "VON ROLL HYDRO" einzuhalten. Aus
dem blossen Umstand, dass die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe nach Ziffer 1
des Vergleichs neben der firmen- und markenméssigen Verwendung der aufgefihrten
Zeichen ausdrticklich berechtigt sind, "zusétzlich”" die Bezeichnungen "hy", "rohr", "pipes",
"tubi”, "tubes", "tuyeaux", "valves', "valvole", "vavi" und "schieber" in Verbindung mit
"vonRoll" als Markenbestandteile zu schiitzen, 18sst sich entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerinnen nicht etwa ableiten, dass sie selber im Gegenzug ohne Weiteres
berechtigt waren, Ubersetzungen von der Gegenseite zugestandenen Zeichen zu verwenden.
Die Verpflichtung der Gesellschaften der Von Roll-Gruppe, einen hinreichenden Abstand
zu den Zeichen "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROQO", "VON ROLL
CASTING" und "VON ROLL ITEC" einzuhalten, bleibt von der Berechtigung der vonRoll
infratec-Gruppe, weitere Zeichen markenrechtlich schiitzen zu lassen, unberihrt. Den
Beschwerdegegnerinnen ist die Verwendung der Firma"Von Roll Water Holding AG" bzw.
der Marke "VON ROLL WATER" aufgrund der vertraglichen Vorgaben demnach nur
erlaubt, sofern sich keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen "VON ROLL HYDRO"
bzw. mit den von den BeschwerdefUhrerinnen 2-4 eingetragenen Firmen "vonRoll
hydroservices ag" und "vonRoll hydro (suisse) ag" oder der hinterlegten Marke "VON
ROLL HYDRO" ergibt. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist hingegen nicht
entscheidend, dass die Verwendung des Firmen- bzw. Markenbestandteils "Water" im
Kaufvertrag vom 9. April 2003 bzw. im Vergleich vom 7. September 2006 nicht
ausdricklich der vonRoall infratec-Gruppe vorbehalten wurde.

E.225

Die Vorinstanz hat aufgrund einer unzutreffenden Auslegung der massgebenden
Bestimmungen des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und der V ergleichsvereinbarung vom 7.
September 2006 zu Unrecht auf eine umfassende Priifung der Verwechslungsgefahr der
fraglichen Zeichen unter Beriicksichtigung kennzeichnungsrechtlicher Grundsétze - so
insbesondere des Sinngehalts der verwendeten Zusétze - verzichtet. Sie wird die vertraglich
zugesicherte gehdrige Unterscheidbarkeit der strittigen Kennzeichen und damit die Klagen
der Beschwerdefuhrerinnen 2-4 (vgl. Dispositiv-Ziffern 4 und 5) nach Riickweisung der
Streitsache demnach neu zu beurteilen haben.



E.226

Damit ist auch der Gutheissung der Klage der Beschwerdegegnerinnen gegen die
Beschwerdefiihrerin 1 (vgl. Dispositiv-Ziffern 1-3), welche die Vorinstanz im Wesentlichen
mit der Zuléssigkeit der Firma"Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke "Von Rall
Water" der Beschwerdegegnerinnen sowie einem Verweis auf die entsprechenden
Erwagungen begriindet hat, die Grundlage entzogen. Die Vorinstanz wird auch Uber diese
Klage erneut zu befinden haben.

E.3

Das angefochtene Urtell des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 14. Juli 2014 istin
teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an
die Vorinstanz zuriickzuwei sen. Dem Ausgang des V erfahrens entsprechend werden die
Beschwerdegegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 2 und 4 BGG ).
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