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Ex-empregado briga com a Vale na Justica por
Invencao de R$ 26 bilhdes

Mecanico industrial que criou equipamento in-
gressou com uma acao para receber metade desses
ganhos Pelotas de minériode ferro: equipamento agi-
lizou processos, aumentou producdo, segundo o
ex-empregado Foto: Divulgacgéo

Umadisputa bilionaria por uma invencao esta sendo
travadaentre a VVale e umex-funcionario daempresa.
José Carlos Olindino, de 67 anos, ingressou com uma
acao para ser remunerado por um equipamento cria-
do e quejateriadado lucros de cercade R$ 26 bilhdes
aempresa.

Olindino é mecénico industrial e prestou servigos pa-
raaVale de1977a1991. Durante o periodo, ele criou
uma comportaque fez diminuir o tempo de passagem
de minérios de ferro para o forno de pelotizacéo na
troca de carros grelha.

Antes da invencao de Olindino, a troca era feita ma-
nualmente, envolviaquatro funcionarios e durava até
16 minutos. Com 0 novo equipamento, o trabalho
passou a ser feito em trés minutos, por dois fun-
cionarios. Com isso, a producdo da empresa au-
mentou.

O equipamento foi patenteado pelaempresae o nome
de Olindino foi incluido no registro do Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (INPI) como o in-
ventor.

Segundo alegacOes dele, a época, vigorava um ato
normativo que estabelecia 50% dos ganhos fi-
nanceiros do equipamento para o inventor. Porém,
Olindino afirma que nunca recebeu nada da empresa
em relacdo a invencéo.

Em 1991, o mecénico industrial deixou a Vale, mas
depois de alguns anos, voltou a trabalhar para a em-
presa. Foi quando descobriu que o seu invento ainda
estava sendo usado pela mineradora.
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Descobriu também que o uso do equipamento era
continuo: sete dias por semana e ndo s6 em uma usi-
na, mas em todas.

Foi entdo que ele decidiu ingressar na Justica rei-
vindicando os 50% dos ganhos obtidos. Segundo a
pericia judicial, os lucros obtidos apos aimplantacdo
do sistema seriam de US$ 5,5 bilhdes. Na conversao
atual do cambio, o valor chegaria a cercade R$ 26 bi-
Ihdes.

Acéo

Atualmente, o que esta tramitando na Justica ndo é a
acdo que julgard o mérito da causa, e sim uma acdo de
Producdo Antecipada de Provas. Ela esta em fase de
recursos no Tribunal de Justi¢a do Estado (TJ-ES) e
tramita ha 15 anos.

No dia 14 de marco, a desembargadora Marianne Ju-
dice de Mattos decidiu pela necessidade de uma nova
pericia, mas, na ocasido, o desembargador Arthur
Neiva pediu vistas. Nesta segunda-feira, 28, ele vo-
tou para gque a pericia seja mantida.

O voto do desembargador Manoel Alves Rabelo vai
decidir se a pericia serd mantida. Ele, no entanto, pe-
diu vistas na sessdo desta segunda e uma nova au-
diéncia sobre o caso ainda ndo tem data para
acontecer.

A quem os direitos sobre uma invencao pertencem?

Os direitos de uma invencao, quando envolvem em-
presa e funcionario, como no caso da Vale e do me-
canico industrial José Carlos Olindino, vai depender
do que foi acordado entre as partes, segundo es-
pecialistas da area.

Sandro Cémara, especialista em Direito Pablico e
Administrativo, explicou quando os direitos seréo
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iguais tanto paraaempresa, como para o empregado.

"Os direitos pela invengdo serdo comuns ao em-
pregado inventor eaempresa, em partes iguais, quan-
do resultar a invencdo da contribuicdo pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais,
instalacbes ou equipamentos do empregador, res-
salvada expressa disposicdo contratual em con-
trario."

Ainda segundo ele, os direitos pela invencéo seréo
exclusivamente do empregado se ainvencao nada te-
nha a ver com o contrato de trabalho e ndo seja de-
corrente da utilizacdo de recursos, meios, dados,
materiais, instalacdes ou equipamentos do em-
pregador.

Ele explicou também quando os direitos serdo ex-
clusivamente do empregador.

"Se 0 empregado for contratado justamente para a
pesquisa ou para a atividade inventiva especifica, e
resulte a invencdo da natureza dos servigos para 0s
quaisfoi o empregado contratado”, salientou Sandro.

No caso da Vale, segundo Olindino, um ato nor-
mativo que existianaépoca, estabelecia 0 pagamento
de 50% dos ganhos financeiros para o inventor.

Ele alegou que este ato ja ndo existe mais naempresa.
Vale

AVale informou que trata-se de uma acéo cautelar de
provas que tem por objeto exclusivamente a ela-
boragéo de laudo pericial, ainda em fase de recurso e

sem decisdo definitiva.

Ainda segundo a empresa, ndo ha mérito nas ale-
gacdes feitas pelo autor.
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A Vale esclareceu ainda que se manifestara sobre o
tema em juizo.

ENTENDA
Tempo de opera¢do menor

O técnico mecénico industrial José Carlos Olindino
prestou servigos para a mineradora Vale de 1977 a
1991.Durante o periodo, Olindino criou uma com-
porta que fez diminuir o tempo de passagem de mi-
nérios de ferro para o forno de pelotizacdo natroca de
carros grelha (invento chamado "acionamento pneu-
matico de travamento de giro dacomporta de troca de
carros grelha™).Antes disso, a troca era feita ma-
nualmente, com a necessidade de quatro
funcionarios e em até 16 minutos. Apos a criacdo de
Olindino, o tempo do trabalho diminuiu para trés mi-
nutos, com a necessidade de apenas dois fun-
cionarios.Com isso, 0 tempo de operagdo nas usinas
da empresa foi reduzido.O sistema foi registrado no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
em 1991, e o nome de Olindino consta como in-
ventor.Neste mesmo ano, Olindino decidiu deixar a
empresa. Ele afirmou que ainda tentou negociar um
valor pela invengéo, mas que nunca chegou areceber
nada.Depois de alguns anos, Olindino voltou a tra-
balhar na Vale e descobriu que a sua invencgéo estava
sendo usadaem todasas usinas damineradora.Foi en-
tdo que ele decidiu ingressar na Justica reivindicando
50% dos lucros que a empresa obteve com o equi-
pamento. A pericia judicial daacao de Producdo An-
tecipada de Provas apontou que o valor chegaaR$ 26
bilhdes.

Simony Giuberti, do jornal A Tribuna
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STJ e arbitragem

Marcelo Bonizzi RECURSO ESPECIAL
1.639.035/SP (2015/0257748-2) RELATOR : MI-
NISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO -
RECORRENTE : PARANAPANEMA S/A RE-
CORRENTE : BANCO BTG PACTUAL S.A.

ARBITRAGEM. CONTRATOS COLIGADOS.
CONFLITO DECORRENTE DE CONTRATOS
DE "SWAP" COLIGADOS A CONTRATO DE
ABERTURA DE CREDITO COM CLAUSULA
COMPROMISSORIA.

2.1. Noscontratos coligados, as partes celebram uma
pluralidade de negdécios juridicos tendo por de-
siderato um conjunto econdmico, criando entre eles
efetiva dependéncia. 2.2. Reconhecida a coligacao
contratual, mostra-se possivel a extensdo da clausula
compromissoria prevista no contrato principal aos
contratos de "swap", pois integrantes de uma ope-
racao econdmica Unica. 2.3. No sistema de coligacao
contratual, o contrato reputado como sendo o prin-
cipal determinaasregrasque deverao ser seguidas pe-
los demais instrumentos negociais que a este se
ajustam, ndo sendo razoavel que uma clausula com-
promissoria inserta naquele ndo tivesse seus efeitos
estendidos aos demais

Em mais um julgamento paradigmaético, o STJ en-
tendeu que a clausula compromissoéria pode alcancar
0S contratos que nao tinham essa previsao, desde que
se trate de contratos coligados, ou seja, "que integrem
uma operacao econdmica Unica".

Embora ndo se trate da Unica possibilidade de ex-
tensdo da clausula compromisséria ou do termo de
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arbitragem, o fato € que o "Caso Paranapanema" ga-
nhou notoriedade e passou aservirde paradigma para
outras hipoteses analogas.

No julgamento do REsp 1.834.338/SP o STJ rea-
firmou esse entendimento, frente a "inexisténcia de
autonomia entre as obrigacdes ajustadas"” entre as
partes.

Dai por que é altamente recomendavel que a partes
disciplinem esse tema nos contratos que even-
tualmente "ndo sejam autbnomos"”, porque a ten-
déncia da jurisprudéncia sera a de considerar que a
clausula compromissoéria de arbitragem a todos al-
canca.

Se as partes vislumbrarem esse possibilidade de ex-
tensdo, devem levar em consideracao os custos e de-
mais particularidades da arbitragem em relagdo a
todos os contratos coligados, ai incluida a escolha da
camara arbitral etc.

Mas também é possivel que as partes excluam a pos-
sibilidade de extensdo, de forma explicita. Isso sig-
nifica que esta naesfera de autonomia da vontade das
partes a limitagcdo da arbitragem a um determinado
contrato, mesmo que esse contrato ndo possua au-
tonomia.

Dessa forma, a limitacdo s6 podera ser afastada pelo
Poder Judiciario em circunstancias muito especiais,
em que razdes de ordem puablicaou de efetividade das
decisdes judiciais, dentre outras, justifiquem tal in-
vasao da esfera privada dos contratantes pelo Estado.
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A imunidade do arbitro e das instituicdes arbitrais

Thiago Marinho Nunes Um tema que recentemente
ressurgiu nas discussdes que ocorrem durante a fase
pos-arbitral diz respeito a possibilidade ou ndo de in-
cluir arbitros e institui¢des arbitrais no polo passivo
da acdo anulatdria de sentenca arbitral, cujas hi-
poteses de cabimento encontram-se dispostas no art.
32 da lei 9.307/96 ("Lei de Arbitragem"’).

Tal questéo, que havia sido sepultada por meio dade-
cisdo proferida no &mbito do Recurso Especial n°
1.433.940/MG1, esta sendo objeto de debates no bo-
jodeacdo anulatoria de sentengaarbitral movida pela
Uniéo Federal e que tramita perante o Tribunal Re-
gional Federal da 32 regido2. Nesse processo, 0 juizo
de primeirainstanciaexcluiuacamaraarbitral e os ar-
bitros do polo passivo dademanda, masem sede de li-
minar obtida em agravo de instrumento, a incluséo
daquelas partes no polo foi restabelecida e agora pen-
de de julgamento3.

Tal debate - inclusdo de instituicdes arbitrais e ar-
bitros no polo passivo da demanda judicial de im-
pugnacdo da sentenca arbitral - sequer deveria
existir, dada a sua atecnicidade. Com efeito, a ins-
tituicdo arbitral (assim como os arbitros) nao possui
legitimidade para figurar no polo passivo de acdo que
pretende anular sentencaarbitral, por simplissimara-
z4o0: tais partes ndo possuem interesse processual na
manutencao ou ndo da sentenca arbitral. No mesmo
sentido, em ambito judicial, o juiz estatal ndo deve fi-
gurarno polo passivo daacdo rescisoria, eisque o pro-
lator da decisdo rescindenda, ndo é o destinatario da
eficacia juridica da desconstituicdo4. Tal posicdo é
confirmada pelamais autorizada doutrina, acomegar
por Candido Rangel Dinamarco:

"Com esse perfil, a acdo anulatoria de sentenca ar-
bitral guarda alguma semelhanca com a acao res-
cisoria de sentencas ou acorddos judiciais, dela
diferindo em alguns aspectos (...). S&o legitimados a
ela, (a) no polo ativo, aquele ou aqueles que hou-
verem sucumbido no processo arbitral, interessados
na desconstituicdo do laudo, e (b) no passivo, o ven-
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cedor ou vencedores, interessados em sua ma-
nutencdo. SA0 esses 0s sujeitos cujas esferas
juridicas serdo de algum modo atingidas pelo jul-
gamento de mérito a ser proferido naacédo anulatdria.
O érbitro ou arbitros, embora sejam eles os autores
do ato a ser anulado, ndo tém legitimidade para fi-
gurar na acdo anulatoria, tanto quanto o juiz estatal
ndo é parte legitima a rescisoria"b.

Da mesma forma, é a licdo de Flavio Luiz Yarshell:

"Nem mesmo quando a demanda se fundar em vicio
decorrente de ato praticado pelos arbitros (par-
ticularmente no caso do art. 32, VI, da LArb), e su-
posto que a pretensdo seja exclusivamente a de
desconstituicdo da decisdo arbitral, havera tal le-
gitimidade passiva na medida em que os arbitros ndo
sdo os destinatarios da eficacia juridica da des-
constituicdo"6.

Ainda, a licdo de Franciso Cahali:

"Por opcéo do legislador, indicou-se o procedimento
comum para aacao de desconstituicdo dasentencgaar-
bitral (arts. 318 e ss., do CPC/2015), a ser di-
recionada, quando se tratar de arbitragem com sede
fixada no Brasil, ao 6rgdo de primeiro grau do Poder
Judicirio que seria competente para julgar ori-
ginariamente a causa. Pela sua natureza, devem ser
partes da acdo todos aqueles que assim figurarem no
procedimento arbitral; arbitros ou instituicdes ar-
bitrais ndo possuem legitimidade para figurar no po-
lo passivo daacgéo prevista no art. 33, caput, e 84°, da
lei 9.307/1996"7.

Finalmente, a ligdo de Leonardo de Faria Beraldo:

"Com efeito, parece termos deixado bastante claro
queoérbitroeainstituicdo dearbitragem naotém le-
gitimidade para figurarem no polo passivo de even-
tual acdo anulatéria. A proposito, o TISP ja decidiu
que "nesse passo, seria no minimo teratoldgico, ad-
mitir que o Tribunal Arbitral possa figurar no polo
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passivo da lide, até porque esta é composta por aque-
les que fazem parte da relagdo juridica material
controvertida, e o referido Tribunal, nenhum in-
teresse possui na causa, ja que naquela esfera
assumiu a funcéo de 6rgao julgador, imbuido de es-
trita imparcialidade para solucionar a causa a ele
levada a julgamento™8.

Tal posicédo foi corroborada pela jurisprudéncia bra-
sileira, que,alémdo leading case do ja citado Recurso
Especial n° 1.433.940/MG, se posicionou pelo mes-
mo entendimento por meio de seus tribunais. Con-
fira-se, em primeiro lugar, julgado oriundo do
Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro ("'T-
JIRJ™):

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. ARBITRAGEM. ACAO ANU-
LATORIA DE NULIDADE DE SENTENCA
ARBITRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Somente as partes que submeteram a solucédo do li-
tigio ao juizo arbitral e se sujeitam aos efeitos da de-
cisdo proferida devem integrar a lide em que se
postulaaanulagéo do procedimento ou dadecisdo ar-
bitral.

Em decorréncia da condicdo de julgadora, a arbitra
carece de legitimidade para compor o p6lo passivo na
acao de nulidade de sentenca arbitral, tanto mais que
nem a causa de pedir nem os pedidos a envolvem.

Recurso desprovido"9.

Em seguida, cita-se julgado emanado do Tribunal de
Justica do Estado de Santa Catarina ("TJ/SC"):

"APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA
DE NULIDADE DE INSTITUICAO DE
ARBITRAGEM. INEPCIA DA INICIAL AFAS-
TADA. LIDE PROPOSTA CONTRA A CAMARA
DE MEDIACAO E ARBITRAGEM CON-
SUBSTANCIADA EM EVENTUAIS NU-
LIDADES NA INSTITUICAO DA CLAUSULA
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ARBITRAL DE RESPONSABILIDADE DA PAR-
TE CONTRATANTE. EVENTUAL NULIDADE
QUE NAO PODE SER IMPUTADO AO JUizZO
ARBITRAL QUE ATUA NA MERA CONDICAO
DE PRESTADOR DE SERVICO PARA AS PAR-
TES CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA  AD CAUSAM RECONHECIDA.
EXTINCAODOFEITO, SEM JULGAMENTO DO
MERITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI,
DO CPC. LITIGANCIA DE MA-FE INE-
XISTENTE. DEMAIS ALEGACOES QUE CA-
RECEM DE ANALISE ANTE O ACATAMENTO
DA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MERITO.
SENTENCA REFORMADAEM RELACAO A LI-
DE PRINCIPAL.

A legitimidade é uma das condi¢des da acdo e na au-
séncia desta a pretensao das partes ndo pode ser ana-
lisada, acarretando por consequéncia a extin¢do do
feito sem o julgamento do mérito, nos moldes do art.
267, VI, do CPC (...)"10.

E, por fim, aposicao do Tribunal de Justi¢a do Estado
de Sao Paulo ("TJ/SP™) a respeito do assunto:

"APELACAO ACAO DECLARATORIA DE NU-
LIDADE DE SENTENGCA ARBITRAL ILE-
GITIMIDADE PASSIVA Hipltese em que a
apelante alega ser parte ilegitima para figurar no polo
passivo da lide, argumentando que quem deveriares-
ponder pela acdo anulatéria de sentenca arbitral de-
veria ser o presidente da Cémara Arbitral que
proferiu a sentenca no processo arbitral Auséncia de
legitimidade dos arbitros em raz&o deles ndo serem
parte na relacdo processual Apelante que integrou o
polo ativo da lide no Juizo arbitral Legitimidade evi-
denciada Preliminar rejeitada"11.

Por fim, vale mencionar que o entendimento acima
colocado, sedimentado na doutrina e na ju-
risprudénciabrasileira, foi objeto do 7° Enunciado da
| Jornada "Prevencédo e Solucdo Extrajudicial de Li-
tigios" do Conselho Nacional de Justica ("CNJ"), rea-
lizada em 22 e 23 de agosto de 2016, segundo o qual
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"'0s arbitros ou institui¢Ges arbitrais ndo possuem le-
gitimidade para figurar no polo passivo da acéo
previstanoart. 33, caput, e 8§40, dalei 9.307/1996, no
cumprimento de sentenca arbitral e em tutelas de ur-
géncia"12.

Tendo em vista o ressurgimento de tal desnecessario
debate, algumas ac¢des sdo recomendadas, de modo a
preservar a imunidade da figura do arbitro e, porque
ndo dizer, da instituicdo arbitral, cujo papel é uni-
camente de administrar o procedimento arbitral. E
preciso que, no inicio da fase arbitral, quando de-
vidamente constituido o tribunal arbitral, se es-
tabelegcam regras que registrem:

que a instituicdo arbitral ndo resolve as disputas, ca-
bendo a ela somente a conducdo administrativa do
procedimento submetido pelas partes ao tribunal ar-
bitral para resolugcdo. Assim, a instituicdo arbitral
ndo € responsavel pela sentenca arbitral e con-
sequentemente pelos seus efeitos 13 ;

que nenhum dos membros do tribunal arbitral podera
ser incluido como parte ou como testemunha em
qualquer procedimento judicial ou outro resultante
de determinado procedimento arbitral;

que nenhum dos membros do tribunal arbitral sera
responsavel perante qualquer das partes por qualquer
ato ou omissdo relacionado a determinada
arbitragem, salvo demonstragéo de que um ou mais
arbitros teriam agido de forma dolosa, o que pre-
cisaria ser indubitavelmente comprovado;

que cada parte serd responsavel por indenizar 0s
membros do tribunal arbitral relativamente a qual-
quer responsabilidade, custo ou pedido relacionado
com determinado procedimento que resulte de seu
ato ou omissao;

que caso algum ou alguns dos membros do tribunal
arbitral venha a ter de suportar alguma res-
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ponsabilidade, custo ou despesa - seja de que na-
turezafor - como resultado de conduta dolosaou com
negligéncia grosseira de uma das partes, essa parte
sera inteiramente responsavel por ressarcir ou in-
denizar o(s) arbitro(s).

Diante daatecnicidade damatéria oradiscutida, e, no-
tadamente da veemente posicdo da doutrina e ju-
risprudénciaarespeito do tema, enquanto nao houver
a conscientizacdo desse tema pelos usuarios da
arbitragem edo contencioso judicial, ndorestard ou-
tra opcéo sendo criar regras que estipulem sobre a
imunidade dos arbitros bem como da propria ins-
tituicdo arbitral, prevenindo-se assim, futuras e in-
fundadas demandas contra os aludidos atores.

Pensa-se que aadocdo de tais regras logo no inicio do
procedimento arbitral, permita que o respectivo pro-
cedimento transcorra de forma serena, devendo 0s
esforgos das partes se concentrarem no mérito da dis-
puta, 0 que, ao fim e ao cabo, € o verdadeiro ponto de
interesse da resolucdo da disputa pela via arbitral.

1 RECURSO ESPECIAL. ACAO ANULATORIA
DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. POLO PAS-
SIVO. ORGAO ARBITRAL INSTITUCIONAL.
CAMARA ARBITRAL. NATUREZA ES-
SENCIALMENTE ADMINISTRATIVA. ILE-
GITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE
PROCESSUAL. AUSENCIA. 1. A instituicio ar-
bitral, por ser simples administradora do
procedimento arbitral, ndo possui interesse pro-
cessual nem legitimidade para integrar o polo
passivo da agédo que buscaasua anulagao. 2. Recurso
especial provido. (STJ, REsp n®1.433.940/MG, Rel.
Min. Ricardo Villas Bbas Cueva, Terceira Turma, j.
26.09.2017, DJ 02.10.2017, v.u).
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